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INTRODUCCIÓN 
 
Recientemente, las empresas han invertido sumas considerables de dinero en 
publicidad y mercadeo relacionadas con la creación e implementación del diseño de 
sus locales comerciales en los cuales se ofrecen diferentes tipos de productos y 
servicios tales como; prendas de vestir, zapatos, alimentos, electrodomésticos, 
dispositivos electrónicos, entre otros. Lo anterior, con el propósito de diferenciar sus 
productos y servicios de los ofrecidos por sus competidores y en ese sentido, ofrecer 
una experiencia de marca única a sus clientes. Debido a los esfuerzos económicos 
que se generan al momento de crear una marca, un producto y su respectivo 
empaque, sumado a la elaboración del diseño de un local comercial, es 
indispensable protegerlos de manera integral a través de la figura conocida como el 
trade dress, entendida como la apariencia general o el “look” de un producto1. 
El alcance de esta figura comprende una protección en conjunto sobre los diferentes 
elementos que conforman un establecimiento de comercio, que van desde el diseño 
exterior de la fachada del local comercial, hasta su interior donde se encuentran los 
productos con sus respectivos empaques o envases, el mobiliario, los uniformes de 
los empleados, incluso en algunos casos obras de arte, además de los bienes 
intangibles como, las marcas, diseños industriales, lemas, y enseñas comerciales. 
De manera que, es frecuente encontrar que el trade dress puede ser aplicado 
prácticamente en el mundo entero de los negocios, localizado en diferentes sectores 
económicos como, el automotriz, moda, joyería, televisión, música, cadenas de 
restaurantes y hoteles, bares, alimentos y bebidas, deportes, supermercados de 
cadena o grandes superficies, tecnología, y en general, cualquier tipo de tiendas de 
retail que comercialicen u ofrezcan a los consumidores, diferentes clases de 
productos o servicios. 
                                                     
1See, e.g., Hartford House, Ltd. v. Hallmark Cards, Inc., 846 F.2d 1268, 1274 (10th Cir.), cert. denied, 
109 S. Ct. 260 (1988); Fuddruckers, Inc. v. Doc's B.R. Others, Inc., 826 F.2d 837, 841 (9th Cir. 1987); 
Freixenet, S.A. v. Admiral Wine & Liquor Co., 731 F.2d 148, 152-53 (3d Cir. 1984)  
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En efecto, esta figura reviste una gran importancia para los empresarios, y en ese 
sentido, la legislación actual no está protegiendo de manera integral los diferentes 
bienes que conforman el establecimiento de comercio, porque en la práctica, las 
empresas deben buscar su protección de forma separada, incurriendo en costos de 
tasas administrativas al momento de registrarlos individualmente, aunado a la 
complejidad que implica en algunos casos, la defensa judicial de dichos elementos, 
a través de los regímenes de Propiedad Intelectual o de Competencia . 
 
En Colombia, el trade dress y todos sus elementos que lo conforman son 
usualmente protegidos en conjunto a través de las normas de Competencia, 
específicamente relacionados con los actos desleales de confusión y de imitación. 
Adicionalmente, la Propiedad Industrial, ofrece una protección individual sobre cada 
uno de los elementos que conforman el local comercial, como son, las marcas 
tridimensionales, olfativas, táctiles, sonoras y de color, junto con los diseños 
industriales, nombres y enseñas comerciales.  
 
Ahora bien, la Superintendencia de Industria y Comercio, ha emitido Conceptos y 
proferido Resoluciones tanto en sede administrativa como Jurisdiccional, en las 
cuales ha fijado una posición reiterada estableciendo que una de las formas en que 
se podría proteger el trade dress, es a través del registro de las marcas 
tridimensionales de manera individual, lo cual resulta a nuestro juicio, en una 
protección insuficiente y limitada, porque excluye otros elementos que también 
conforman el local comercial tales como, nombres y enseñas comerciales, diseños 
industriales, uniformes de empleados, la decoración interna, la disposición especial 
de las mesas o vitrinas que conforman el mobiliario, iluminación, y el diseño exterior 
de la fachada. Adicionalmente, ha establecido que dicha figura puede ser protegida 
a través de los diseños industriales y de las normas de Competencia. 
Dicho eso, el objetivo de este trabajo es dilucidar si los tres mecanismos legales 
mencionados anteriormente son suficientes para otorgarle una protección integral 
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al trade dress,  y si es del caso, plantear la posibilidad de modificar la Decisión 486 
de la Comunidad Andina, en el sentido de adicionar normas específicas que regulen 
de forma detallada y completa dicha figura en Colombia, con el fin de que se logre 
una protección de todos los elementos que conforman el establecimiento de 
comercio de manera íntegra y en una sola figura, unificando las diferentes normas, 
sin tener que acudir a regímenes separados para su amparo. 
En ese orden, esta investigación se centrará en el estudio de la protección del trade 
dress desde el punto de vista de la Propiedad Industrial, y en consecuencia, no 
profundizaremos en el régimen del Derecho de la Competencia ya que desde 
nuestro punto de vista, el trade dress visto desde la óptica de una figura 
independiente, otorgaría una protección integral de los elementos del 
establecimiento de comercio sin necesidad de acudir a la protección contenida en 
las leyes de Competencia, las cuales contemplan presupuestos diferentes para 
iniciar una acción por competencia desleal, sumado a la difícil carga probatoria en 
cabeza del demandante para demostrar la efectiva configuración de un acto de 
competencia desleal por confusión, frecuentemente alegado en las demandas que 
pretenden buscar la protección de un trade dress. 
Es por esto que, este trabajo estará enfocado en su primer capítulo, a ilustrar con 
casos internacionales las tendencias recientes, por medio de las cuales, diferentes 
empresarios han creado sus propios conceptos de marcas, empaques de 
productos, diseños industriales, uniformes de empleados, así como el diseño interior 
y exterior de sus locales comerciales. 
En el segundo capítulo, expondremos la forma en que se protegen los derechos de 
propiedad industrial relacionados con los elementos del establecimiento de 
comercio como son, las marcas, lemas, nombres y enseñas comerciales junto con 
los diseños industriales. 
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En el tercer capítulo, analizaremos los antecedentes del trade dress el cual tiene 
sus raíces a partir de la ley de marcas de los Estados Unidos conocida como lanham 
act. Esta jurisdicción, cuenta con enriquecedores precedentes judiciales sobre la 
materia, en los que se han debatido los casos mas representativos durante los 
últimos 100 años. El análisis de estos casos, revisten una vital importancia para 
entender de manera mas concisa el concepto de la figura y su alcance, ya que su 
aplicación no solo comprende los empaques de los productos, sino también al 
diseño o decoración de los establecimientos de comercio. Por último, en la parte 
final de este capítulo, estudiaremos cuál ha sido el tratamiento dado por las 
diferentes autoridades en Colombia junto con los mecanismos legales utilizados 
frecuentemente para proteger el trade dress. 
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CAPÍTULO I.  ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO 
 
Nuestro Código de Comercio define al establecimiento de comercio como un 
conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la 
empresa2, mientras que el local comercial es el espacio físico donde se ofrecen 
bienes y servicios. Frecuentemente, se confunden los conceptos de establecimiento 
de comercio y local comercial, los cuales en esencia son disímiles3.  
Según lo consagrado en nuestra legislación mercantil, los elementos integrantes de 
un establecimiento de comercio son4: 
a). La enseña o nombre comercial y las marcas de productos y de servicios.  
b). Los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o 
artísticas que se utilicen en las actividades del establecimiento.  
c). Las mercancías en almacén o en proceso de elaboración, los créditos y los 
demás valores similares.  
d). El mobiliario y las instalaciones.  
e).Los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho al 
arrendamiento de los locales en que funciona si son de propiedad del empresario, 
y las indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el arrendatario.  
                                                     
2 C.Co. Art. 515. 
3 Concepto No. 220-081958 del 18 de abril de 2017. Superintendencia de Sociedades. 
4 C.Co. Art. 516. 
 10 
f). El derecho a impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama 
comercial, y  
g). Los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias 
del establecimiento, siempre que no provengan de contratos celebrados.  
El listado anterior  no debe entenderse como taxativo, ya que en la práctica pueden 
exisitir elementos adicionales que conforman un establecimiento de comercio, por 
ende, para efectos de esta investigación, nos centraremos en analizar, las marcas, 
las cuales en algunas ocasiones se encuentran ligadas a un lema comercial, la 
enseña comercial, las patentes de invención y de modelo de utilidad, los diseños 
industriales, obras artísticas, empaques de productos, el mobiliario, instalaciones, 
uniformes de los empleados, y finalmente, el diseño exterior e interior. 
En ese sentido, para llevar a cabo la conformación de un establecimiento de 
comercio, debe darse la integración de diferentes elementos, los cuales tendrán 
como propósito diferenciarse de los demás competidores, y en ese sentido, lograr 
un posicionamiento de marca, productos y servicios, al asociar los diferentes 
elementos que conforman el establecimiento de comercio, con un determinado 
origen empresarial. Es por lo anterior que, describiremos los elementos más 
importantes que pueden llegar a incorporarse dentro del proceso de creación de un 
establecimiento de comercio, junto con el diseño exterior e interior de un local 
comercial. 
 
1.1. La marca 
En este acápite, abordaremos en términos generales y de manera sucinta, el 
concepto de marca desde la perspectiva de las disciplinas del mercadeo y la 
publicidad, para posteriormente, en el capítulo final, efectuar un análisis mas 
detallado desde la óptica legal en Colombia. 
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La Asociación Americana de Marketing (AMA) define la marca como un diseño, 
nombre, término, símbolo o logo, o la combinación de ambos, destinados a 
identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores, y para 
diferenciarlos de los competidores. 
Las marcas pueden tener un gran contenido emocional e inspirar lealtad mas allá 
de la razón5, sin embargo, las marcas pueden incluir elementos como la imagen, la 
reputación, y los valores que el propietario de la marca trata de inculcar al público 
consumidor. Muchas decisiones tomadas por los consumidores son tomadas 
emocional o intuitivamente mas que racionalmente6. 
Ahora bien, usualmente es necesario tener un acompañamiento de un profesional 
especializado en las áreas de marketing y diseño gráfico para la creación de una 
marca, con el propósito de construir un concepto sólido el cual finalmente será 
transmitido a los consumidores finales. 
La marca se presenta entonces no sólo como un “atributo externo que identifica el 
origen del producto, sino que además actúa en la memoria como almacén de 
información que ayuda en la construcción de la actitud del consumidor hacia el 
producto, al asociarse su presencia con la existencia de ciertos atributos en 
determinado grado.” 7 
En nuestra opinión, un consumidor en la era digital en la que vivimos hoy en día, 
tiene acceso a una infinita gama de opciones de sitios web, en los cuales se ofertan 
diferentes tipos de bienes y servicios, haciendo que, las personas puedan consultar 
y comparar de manera detallada y anticipada, determinada información relevante 
de los productos que desea adquirir, tales como, precio, características, datos 
técnicos con cifras comparativas, productos de similares configuraciones, 
                                                     
5 OLINS, Wally. On Brand. Thames & Hudson. 2003. 19 p. 
6 02 Holdings Ltd. (formerly 02 Ltd.) vs. Hutchison 3G Ltd., [2006] EWHC 534 (Ch): 2006. 
7 JIMENEZ ZARCO, Ana Isabel y otros. Dirección de productos y marcas: La marca como almacén 
de información y conocimiento sobre los productos. Barcelona. Editorial UOC. 2004. P.26. 
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descuentos, tiempos de entrega, cobertura de garantías, comentarios positivos o 
negativos de compradores anteriores, los cuales incidirán al momento de tomar la 
decisión de compra, razones por las cuales, las empresas deberán esforzarse mas 
por brindar al consumidor, una mejor experiencia atada al producto y/o servicio,  no 
solo antes, sino también, durante y después de efectuada la compra. 
 
1.1.1. Branding 
Consideramos que cuando se trata de marcas, imperativamente debemos 
mencionar el concepto de branding, el cual se encuentra íntimamente vinculado a 
ellas. No es suficiente con crear una marca cuyo diseño gráfico sea visualmente 
impactante, si los potenciales consumidores de los productos o servicios sobre los 
cuales se va a estampar no la conocen, y es en este punto, donde el branding entra 
en acción para cumplir ese objetivo. 
Este concepto juega un rol muy importante al momento de lograr el posicionamiento 
de una marca en el mercado, ya que dota a los productos y servicios con el poder 
de una marca8. El branding es el proceso a través del cual se le da un significado a 
una compañía, productos o servicios específicos, al crear y dar forma a una marca 
en la mente de los consumidores. Es una estrategia diseñada para ayudar a las 
personas a identificar rápidamente sus productos y su organización y darles una 
razón para elegir sus productos sobre los de la competencia. El objetivo es atraer y 
retener clientes leales al entregar un producto que está siempre alineado con lo que 
la marca promete9.  
Debido al importante valor agregado aportado a lo largo de varios años a través de 
una inteligente estrategia de branding, sumado a la innovación en el desarrollo de 
nuevas tecnologías y a la alta calidad de sus productos, recientemente la 
renombrada compañía de tecnología de la manzana mordida fue noticia en los 
                                                     
8 KOTLER, Philip & KELLER kevin. Marketing Management. 14 ed. Pearson Education. 241 p. 
9 MARION. What is Branding. [Enlínea], [Revisado 28 agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.thebrandingjournal.com/2015/10/what-is-branding-definition/ 
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diferentes medios de comunicación de todo el mundo, ya que se convirtió en la 
primera compañía americana en ser valorada en mas de USD$ 1 trillón de dólares, 
es por esto que vale la pena ilustrar brevemente su estrategia de branding, bajo la 
óptica de la evolución de su logotipo, desde sus inicios hasta la actualidad. 
 
1.1.2. Historia de la evolución del logo Apple 
 
 
          1976                   1977-1998             Versión Translúcida 
 
                         1998-2000            2001-2007           Versión actual 
 
El primer logotipo fue creado por Ronald Wayne, uno de los cofundadores de Apple 
en los primeros días de 1976, quien quería representar la ley de la gravedad que 
está inspirada en una manzana. La primera imagen para representar a la compañía 
de computadoras fue Isaac Newton, el hombre que revolucionó la ciencia con sus 
descubrimientos sobre la gravedad. ¿Cómo lo descubrió? ¡Una manzana cayó 
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sobre su cabeza! El primer logo de Apple fue una representación de este evento, 
con Newton sentado bajo un manzano. El Logo incluía una cita de William 
Wordsworth, un romántico poeta inglés; "Newton ... una mente siempre viajando a 
través de extraños mares de pensamiento". El poema estaba escrito en el marco 
del logotipo. Sin embargo, el uso de este logo no duró mucho tiempo. Steve Jobs, 
quien asumió muchos roles en Apple para el negocio del diseño, decidió que iba a 
explorar algo nuevo para el logo, algo diferente. Él creía que el original era 
demasiado anticuado y se consideraba difícil de usar para reproducir en una imagen 
de tamaño pequeño. Steve Jobs pronto contrató al diseñador gráfico Rob Janoff, 
quien luego creó el logotipo clásico y de renombre mundial, de la manzana 
mordida10.  
Consideramos que crear y diseñar una marca que se encuentre atada a una 
estrategia de branding muy bien estructurada, en la cual se logre entender el 
verdadero espíritu de la marca y se desarrolle una efectiva asociación entre esta y 
los productos, marcará una gran diferencia para el éxito de cualquier negocio, y por 
ende, será aquella marca que logre diferenciarse de las demás, la que logrará incidir 
y captar la decisión final de compra de los consumidores. 
 
1.2. El lema comercial 
En nuestra opinión, tan importante es la marca como el lema comercial, el cual 
usualmente se encuentra atado a aquella, revistiéndola con un especial y profundo 
espíritu en comparación con las marcas que no cuentan con un lema propio. Al 
parecer algunos empresarios, profesionales en marketing e incluso abogados, no 
han dimensionado el inmenso valor agregado que representa un lema al momento 
de la creación de una marca, toda vez que si este, logra transmitir de una manera 
clara y precisa a los consumidores, la esencia, valores, y propósitos de la compañía, 
                                                     
10 The Logo Creative.  Apple Logo Evolution – It all Started With a Fruit. [Enlínea], [Revisado 3 
septiembre de 2018]. Disponible en internet: https://www.thelogocreative.co.uk/apple-logo-evolution-
it-all-started-with-a-fruit/. 
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podrá obtener una ventaja significativa frente a sus competidores, debido a que 
logrará conectar emocionalmente a los compradores con sus productos, lo cual 
tendrá como efecto que sus decisiones al momento de efectuar una compra, estén 
dirigidas específicamente a sus productos. En el mercado, si observamos con 
detenimiento, encontramos infinidad de marcas que carecen de un lema que 
represente ese espíritu, entendido este, en nuestra forma de ver, a la esencia y 
principios por los cuales una empresa y una marca decidieron hacer presencia en 
el mundo de los negocios. 
Consideramos que algunos expertos en marketing cuando se refieren al término 
“promesa” hacen referencia al lema comercial. Es por esto que, “la promesa” que 
pueda transmitir una marca hacia los consumidores, es considerada una de las 
características mas importantes al momento de construir y mantener a lo largo del 
tiempo una fuerte afinidad con el consumidor. Las marcas mas fuertes y con mayor 
grado de reputación en el mercado global, entregan una promesa, transmiten una 
confianza mutua, y refuerzan una identidad simbólica del consumidor11.  
 
                  
                             Imagen tomada del sitio web Soflanights12             Imagen tomada del sitio web knijff13 
                                                     
11 SHERMAN, Leonard. If you´re in a Dogfight, Become a Cat!. Strategies for Long Term Growth: 
Creating Strong Brands. Columbia University Press. 2017. 140 p. Columbia Business School 
Publishing. 
12 SoFlaNights.com. [Enlínea], [Revisado 8 septiembre de 2018]. Disponible en internet:  
https://www.soflanights.com/archives/104653/bmw-ultimate-driving-experience 
13 Erwin Haüer. Enlínea], [Revisado 8 septiembre de 2018]. Disponible en internet:  
https://www.knijff.com/markmatters/think-different/ 
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Una promesa, claramente comunica lo que un producto representa para la 
compañía. Desde la perspectiva de una compañía una promesa de una marca fuerte 
representa un activo corporativo altamente importante. Por ejemplo, “The ultimate 
driving machines” de la marca BMW, es probalmente una de las mas recordadas y 
exitosas campañas de márketing14 junto con el famoso lema “Think different” de 
Apple. 
1.3. La enseña comercial 
 
Imagen tomada del web site: America-Retail15 
Un tercer elemento, es la enseña comercial, la cual no se encuentra definida en la 
Decisión 486 de la Comunidad Andina, sin embargo, la Doctrina y la 
Superintendencia de Industria y Comercio la han conceptualizado como “un signo 
que siendo perceptible por el sentido de la vista sirve para identificar a un 
establecimiento de comercio. Puede consistir en palabras, letras, números, dibujos, 
imágenes, formas, colores, logotipos, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, 
etiquetas, emblemas, escudos, o por la combinación de estos elementos”.16 
                                                     
14 Ibid., p 142. 
15 DOWSETT, Sonya. USA: Zara looks to technology to keep up with faster fashion. America-Retail. 
[Enlínea], [Revisado 25 agosto de 2018]. Disponible en internet: https://www.america-
retail.com/usa/usa-zara-looks-to-technology-to-keep-up-with-faster-fashion/. 
16 Superintendencia de Industria y Comercio. [en línea]. Propiedad Industrial: ¿Qué son los nombres 
y enseñas comerciales? 2018. Disponible en: http://www.sic.gov.co/node/61  
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Existe una diferencia muy importante entre, la enseña comercial, y el nombre 
comercial, en el sentido de que la primera, identifica al local comercial, mientras que 
el segundo, identifica la actividad comercial de un empresario.  
Un ejemplo de enseña comercial, es la expresión ZARA, la cual vemos usualmente 
adherida en la parte exterior de sus almacenes, y por otra parte, la denominación 
INDETEX GRUPO EMPRESARIAL S.A.S., entendida como la razón social que 
identifica la sociedad como persona jurídica y al mismo tiempo comprende la 
actividad mercantil a la cual se dedica el empresario. 
1.4. Uniformes 
 
1.4.1. Rosewood Hotel London 
 
Boceto hecho por Nicholas Oakwell para Rosewood Hotel London 
El diseñador Británico Nicholas Oakwell se inspiró en la clásica Londres, para crear 
los diseños de los uniformes que usa el actual staff del Central London Hotel 
Rosewood. Oakwell utilizó materiales como telas escocesas y de lana para 
confeccionar el look rememorando epocas mas simples en la capital.17 
                                                     
17 AMEY, Katie. Corset belts, tailored tweed and the little black dress: Hotels where designer uniforms 
mean that the staff are more glamorous than the guests. Mailonline. [En línea], [Revisado 25 agosto 
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1.4.2. Park Hyatt New York 
 
 
Boceto de los nuevos uniformes del staff del hotel Park Hyatt New York, diseñado por Narciso Rodríguez, acompañado por 
dos de los diseños finales. Fotografías tomadas por Styleexpo Photography. 
El icono de la moda Narciso Rodriguez ayudó a rediseñar los uniformes para el 
Central Manhattan Hotel. Rodriguez, creó un diseño de un vestigo al cual le agregó 
el clásico color negro atemporal  otorgándole la elegancia que lo caracteriza. Es un 
atuendo minimalista que encaja perfectamente en el lujo que representa el hotel. El 
detalle de corte sutil en la parte posterior del vestido agrega un poco de sensualidad, 
mientras que al mismo tiempo permanece apropiado para trabajar18. 
                                                     
de 2018]. Disponible en internet: http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-3031830/The-
world-s-stylish-hotel-uniforms.html. 
 
 
18 Ibid., p. 1 
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1.4.3. JW Marriott Houston Downtown 
 
                                                  Foto por @davidpeckusa via Instagram 
 
David Peck se inspiró en el antiguo rascacielos de 104 años de antigüedad como 
también en la estética local de Houston. Los diseños fueron elaborados con 
materiales compuestos principalmente de lana, dando como resultado, trajes 
elegantes entallados, hechos a la medida, acompañados de accesorios como los 
corbatines, evocando en su conjunto a la alta sociedad de la Costa Este de los 
Estados Unidos19. 
De los anteriores casos, se observa que existe una tendencia actual, dirigida a 
contratar reconocidos diseñadores de modas para la elaboración de los uniformes 
del personal, lo cual demuestra, una transición innovadora en cuanto al diseño se 
refiere, ya que pasamos de las típicas camisetas estampadas con el logo de la 
marca sobre ellas, a la confección de alta costura de uniformes corporativos, que 
van unidos a un diseño glamuroso, elegante, y sofisticado, evocando aquellas 
épocas doradas de un siglo atrás. 
                                                     
19 Ibid., p. 2 
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Dotar de uniformes a los empleados podría ayudar a lograr los objetivos del 
branding, entendido este, como el proceso de crear una impresión positiva sobre la 
empresa, o un producto a los ojos del público, y a su vez, es la imagen colectiva de 
la empresa, sus valores, productos y servicios que proporciona.20  
Proveer uniformes empresariales, fortalece el sentido de pertenencia de los 
empleados hacia la misma. Adicionalmente, implementar una política de uniformes, 
crearía autoridad, responsabilidad y profesionalismo. Los empleados que muestran 
una actitud profesional proporcionarán a los consumidores una comprensión de los 
valores fundamentales de la marca. Esto conducirá a la confianza y seguridad del 
consumidor dentro de la relación empresa-consumidor. Al tener un uniforme 
empresarial con un diseño especial, los consumidores asociarían el atuendo de los 
empleados con la marca y el local comercial.21 
 
1.5. Diseños Industriales  
La Industrial Design Society of America, define el diseño industrial como el servicio 
profesional de crear y desarrollar conceptos y especificaciones que optimizan la 
función, el valor y la apariencia de los productos y sistemas para el beneficio mutuo 
tanto del usuario como del fabricante.22. 
El diseño es importante para los consumidores que a menudo eligen un producto 
según su aspecto. Los productos bien diseñados crean una importante ventaja 
competitiva para los productores y las empresas que invierten en diseño tienden a 
ser más rentables y crecer más rápido23. 
                                                     
20 Inkbot Design. [en linea], [Revisado 15 agosto de 2018]. Disponible en internet:  
https://inkbotdesign.com/branding-101/ 
21 Inkbot Design. [en linea], [Revisado 15 agosto de 2018]. Disponible en internet:   
https://inkbotdesign.com/how-corporate-clothing-benefits-your-brand-identity/ 
22 Industrial Design Society of America. Industrial Design Defined. [en linea], [Revisado 17 agosto de 
2018]. http://www.idsa.org/news/dblog/what-id. 
23 European Commission. Growth, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. [en linea], 
[Revisado 16 agosto de 2018].  https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/industrial-
design/protection_en. 
 21 
Los diseños industriales se aplican a una amplia variedad de productos de 
diferentes industrias: desde paquetes y contenedores, hasta muebles y artículos 
para el hogar, equipos de iluminación, joyería, dispositivos electrónicos, 
automóviles, motocicletas, arquitectura, hotelería, entre muchos otros. Los diseños 
industriales también pueden ser relevantes para los símbolos gráficos, las interfaces 
gráficas de usuario (GUI)24 y los logotipos.25 
El requisito para que un diseño industrial sea objeto de protección, es la novedad, 
lo cual significa que, el diseño no debe haber sido divulgado con anterioridad a la 
fecha de solicitud de registro. Aunado a esto, debe tenerse en cuenta que no será 
considerado nuevo, aquel diseño que represente diferencias secundarias que 
puedan causar confusión frente a diseños anteriores26. 
Frecuentemente, los diseños industriales de diferentes empresas son premiados 
por su novedad, a través de diferentes concursos entre ellos por la Sociedad de 
Diseñadores Industriales de América (IDEA), a continuación, ilustraremos algunos 
de ellos.  
 
                                                     
24 (GUI): La Interfaz Gráfica de Usuario, del inglés Graphical User Interface, es un programa 
informático que actúa utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar las 
acciones y la información disponibles en la interfaz. Su función principal consiste en facilitar un 
entorno visual sencillo que permita la comunicación con el sistema operativo de un ordenador. ¿Qué 
es la Interfaz Gráfica de Usuario?. Softdoit. [en linea], [Revisado 26 agosto de 2018].  Disponible en 
internet: https://www.softwaredoit.es/definicion/definicion-interfaz-grafica-de-usuario.html 
25 WIPO.Op.cit.,p.1. 
26 Decisión Andina 486.-115. 
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1.5.1. Transmission-Field Tandem 
 
Diseñado por: Ivan Chuang and Alfie Shao of CHU-Studio for MIBA 
El Museo de arte internacional de cerveceros, ubicado en el centro de Pekín, ocupa 
un antiguo edificio industrial de estilo ruso. El museo está destinado a energizar y 
promover la cultura del vino chino. El diseño del edificio se inspiró en el proceso 
natural de elaboración del vino, que combina con los patrones espaciales formados 
por el suelo, el agua, el fuego y el grano para producir espacios funcionales con 
diferentes significados espirituales. La gran pared de rejilla metálica que se agrega 
al frente del edificio encarna el espíritu de una antigua bodega remodelada por las 
técnicas de diseño contemporáneo. La luz del sol penetra la rejilla para iluminar el 
viejo edificio de la fábrica en la parte trasera para crear espacios más interactivos 
entre el vino y la gente27. 
 
 
 
 
                                                     
27 International Design Excellence Awards. [en linea], [Revisado 8 septiembre de 2018]. Disponible 
en:  http://www.idsa.org/awards/idea/environments/transmission-field-tandem 
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1.5.2. KOSMOS: Ulleung-do Resort 
 
 
Diseñado por: Chanjoong Kim, Choonglyeol Lee and Jongkil Kim of THE_SYSTEM LAB and the LSI Team of Kolon Global 
Corp. 
Este proyecto es un pequeño complejo boutique que consta de dos villas 
construidas en Ulleung-do Corea del Sur. Villa KOSMOS consta de cuatro 
habitaciones con baño, instalaciones para banquetes, un restaurante, un sauna y 
una piscina infinita.28  
Ahora bien, la importancia de un diseño industrial aplicada a la construcción de un 
establecimiento de comercio radica en, darle al producto, una apariencia estética, 
altamente atractiva, para que el consumidor logre asociar el diseño, tanto de un 
producto o de un establecimiento, a un origen empresarial o actividad comercial 
específica, y al mismo tiempo, crear una marcada diferenciación respecto de los 
demás locales comerciales que ofrecen los mismos productos o servicios al público. 
                                                     
28 International Design Excellence Awards. [en linea], [Revisado 8 septiembre de 2018]. Disponible 
http://www.idsa.org/awards/idea/environments/kosmos-ulleung-do-resort 
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1.6. Empaques de Presentación  
Philip Kotler, conocido como el padre del marketing moderno, definió el Packaging 
como “el material de envoltura alrededor de un artículo de consumo que sirve para 
contener, identificar, describir, proteger, exhibir, promocionar y hacer 
comercializable el producto y mantenerlo limpio”29. 
El empaque, transmite la personalidad de la marca, a través de diferentes elementos 
estructurales y visuales, los cuales incluyen, una combinación de logo, colores, 
tipografía de letra, materiales del empaque, descripción del producto, formas, y otros 
elementos que aportan a la asociación de la marca. Adicionalmente, el empaque 
concreta la materialización de un símbolo de producto y frecuentemente ayuda a 
fortalecer el vínculo emocional entre el consumidor y la marca30. 
Las principales funciones31 del empaque consisten en:  
 Contener y sostener el producto. 
 Proteger el producto de un eventual deterioro o daño. 
 Informar al cliente sobre las características del producto. 
 Crear identidad de marca. 
 Elaborarlo estrategicamente para transportarlo, usarlo y guardardo. 
 
                                                     
29 KOTLER, Philip. Quotes. [en linea], [Revisado 23 agosto de 2018].  Disponible en: 
http://www.philkotler.com/quotes/ 
30 UNDERWOOD, Robert. The Communicative Power of Product Packaging: Creating Brand Identity 
via Lived and Mediated Experience. [en linea]. Vol.11, No.1. Alabama-Birmingham. University of 
Alabama. Taylor & Francis, Ltd. Winter 2003. [Revisado 18-08-2018].Disponible en: 
https://www.jstor.org/stable/40470084?seq=1&cid=pdf-reference#references_tab_contents. pp. 62-
76. 
31 Design & Technology. Packaging: functions and techniques. [en linea]. [Revisado 18-08-
2018].Disponible en internet: 
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/design/graphics/packagingsafetyetcrev1.shtml 
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De mode que, podemos pensar que cuando hablamos de un empaque, lo 
asociamos usualmente con productos que se comercializan en el sector de 
alimentación y bebidas, no obstante, el empaque puede ser entendido en un sentido 
mas amplio, ya que podría extenderse a otro tipo de sectores, como lo es, el de 
tecnología, tal y como lo ilustramos en el caso del diseño de la tienda de Apple. 
Por otra parte, el empaque debe comprender ciertas caracterísitcas desde la óptica 
del marketing tales como, promocionar la marca y el fabricante, ser distintivo y capaz 
de diferenciar el producto, apropiado para exhibirlo ante los consumidores a través 
de diferentes medios como por ejemplo, estantes o vitrinas de almacenes, páginas 
web, redes sociales y campañas de mailing. Además, una muy importante 
caracterísitca que deberá contener es, la marca comercial, la cual identificará el 
producto.  Por último y no menos importante, el diseño gráfico, tanto del logotipo de 
la marca y del empaque, deberán ser lo suficientemente atractivos o llamativos para 
lograr captar la atención del consumidor al momento de tomar la decisión de 
compra.  
Es por esto que, los premios Dieline reconocen lo mejor en diseño gráfico de 
empaques de productos de consumo en todo el mundo y al mismo tiempo 
concientiza sobre el inmenso valor que tienen los empaques de marca bien 
diseñados. A continuacion, ilustraremos algunos de los ganadores ubicados en los 
primeros puestos, los cuales fueron juzgados teniendo en cuenta cinco elementos 
claves: Creatividad, perspectiva de comercialización, innovación, ejecución, y 
marca sobre el empaque32. 
                                                     
32 MOURADIAN, Natalie. Announcing The Dieline Awards 2018 Winners: The Finest in Packaging 
Design. [en linea], [Revisado 4 septiembre de 2018]. Disponible en: 
http://www.thedieline.com/blog/2018/4/17/announcing-the-dieline-awards-2018-winners-the-finest-
in-packaging-design 
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1.6.1. Clicquot Arrow 
 
Fotografía por: Arnaud Guffon 
Los creativos imaginaron una nueva oferta de empaquetado audaz pero elegante, 
parte del nuevo programa 'Clicquot Journey', inspirado en las señales de tráfico 
tradicionales: La flecha Clicquot puede señalar el camino33. 
                                                     
33 MOURADIAN, Natalie. Announcing The Dieline Awards 2018 Winners: The Finest in Packaging 
Design. [en linea], [Revisado 4 septiembre de 2018]. Disponible en: 
http://www.thedieline.com/blog/2018/4/15/the-dieline-awards-2018-clicquot-arrow 
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1.6.2. Google 
 
 
Fotografía por: Steve Simar, Donald Scott 
El objetivo fue desarrollar un lenguaje visual de marca que respetara los valores de 
la marca y celebrara el diseño industrial de los nuevos productos de hardware. 
Deliberadamente se centraron en la simplicidad y el minimalismo, al definir un estilo 
que destaca el diseño del producto y promueve el reconocimiento de la marca34. 
 
                                                     
34 MOURADIAN, Natalie. Announcing The Dieline Awards 2018 Winners: The Finest in Packaging 
Design. [en linea], [Revisado 4 septiembre de 2018]. Disponible en: 
http://www.thedieline.com/blog/2018/4/15/the-dieline-awards-2018-made-by-google-packaging 
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1.6.3. CS Light Bulbs 
 
Fotografía por: Rodion Kovenkin 
Thomas Edison soñó con crear una bombilla de luz fría. Él había estado mirando 
las luciérnagas y creía que esto también podría ser hecho por un humano. Hoy nadie 
se sorprende con lámparas LED, por lo que la compañía Crazyservice decidió rendir 
homenaje a la visión del gran inventor. Las diversas formas de las bombillas se 
ajustan perfectamente a las siluetas de los cuerpos de los insectos.35 
 
1.7. Diseño exterior e Interior 
Conformado por la fachada que en algunos casos pueden llegar a ser 
espectaculares piezas de ingeniería u obras arquitectónicas, junto con el mobiliario 
elaborado con diseños funcionales, colores deliberadamente escogidos y que 
guardan estrecha relación con el nicho de productos que se pretende comercializar, 
sumado al empleo de materiales modernos o clásicos.  Un inteligente y efectivo 
diseño podría ayudar a mejorar la comprensión de los productos y la marca al mismo 
                                                     
35 MOURADIAN, Natalie. Announcing The Dieline Awards 2018 Winners: The Finest in Packaging 
Design. [en linea], [Revisado 4 septiembre de 2018]. Disponible en: 
http://www.thedieline.com/blog/2018/4/15/the-dieline-awards-2018-cs-light-bulbs 
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tiempo, lo que por supuesto se traduciría en un incremento en ventas. Serviría 
también como una manera de contar la historia de la marca y de los productos, y 
lograr que sean mas atractivos o deseables para que los consumidores los compren. 
Es por estas razones que actualmente la mayoría de las empresas implementan 
una serie de técnicas de mercadeo en las que se encuentran técnicas específicas 
de ventas, por medio de las cuales los productos son estratégicamente ubicados en 
las vitrinas para incidir en la decisión de compra.  
Sería simple enfocarse solo en la elaboración de exhibidores de productos que sean 
visualmente estimulantes o atractivos y olvidarse de los otros cuatro sentidos. Sin 
embargo, el secreto de una experiencia de compra atrapante e inmersiva es crear 
una experiencia multisensorial, o lo que se conoce como "branding sensorial"36 lo 
cual involucra no solo el sentido de la vista sino también el olfato, el oído, el gusto y 
el tacto.  
Actualmente, se está librando una competencia a nivel estético cada vez mas 
frecuente entre las principales tiendas de moda, las cuales representan las marcas 
mas prestigiosas de lujo alrededor del mundo buscando atraer a los consumidores 
con espacios comerciales cada vez mas artísticos, para que puedan tener una 
experiencia de compra física a otro nivel e interactúen directamente con los 
productos, y que mejor ejemplo de una tienda que ofrece este tipo de experiencia, 
que el nuevo taller de Louis Vuitton Place Vendôme ubicado en París. 
 
 
 
                                                     
36 HULTÉN, Bertil. Branding By the five senses: A sensory branding framework. [en linea].Vol.6. No.3. 
1-12. Henry Stewart Publications. Journal of Brand Strategy Autumn/fall 2017. [Revisado 8-09-
2018].Disponible:https://www.researchgate.net/publication/322593642_Branding_by_the_five_sens
es_A_sensory_branding_framework 
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1.7.1 Tienda Louis Vuitton Place Vendôme 
 
 
Imagen tomada el sitio web: www.surfacemag.com 
 
Imagen tomada el sitio web: www.surfacemag.com 
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Imagen tomada el sitio web: www.surfacemag.com 
 
Imagen tomada el sitio web: www.surfacemag.com 
 
La casa Vuitton conformada por dos talleres ubicados en el sector mas exclusivo de 
la ciudad de París, incluye uno que creó tres colecciones de alta joyería, y otro 
donde celebridades y clientes VIP pueden personalizar piezas e incluso vestidos de 
noche listos para lucir en alfombras rojas. En el taller llamado "Appartement" es el 
sitio donde los clientes son invitados a exhibiciones privadas de las colecciones; al 
otro extremo, en el mismo nivel, se encuentran objetos de viaje y artículos para el 
hogar, fabricados en colaboración con diseñadores de renombre, como la silla 
“Lune” de Marcel Wanders, que se ofrecerán por primera vez en la tienda Louis 
Vuitton Francia. Las piezas hechas exclusivamente para la inauguración incluyen 
un nuevo reloj Tambour fabricado en Ginebra con 296 diamantes incrustados, y una 
bolsa Capucines en cocodrilo metálico con un cierre en V de dos tonos. Incluso los 
que acompañan a los compradores se encontrarán entretenidos. El espacio está 
equipado con 33 obras categorizadas con calidad de museo de artistas como Yan 
Pei-Ming y Stephen Sprouse. Las fachadas del Place Vendôme fueron creadas para 
Luis XIV y son maravillosamente barrocas, pero fueron escenarios para el rey, sin 
embargo, el arquitecto Peter Marino resucitó la fachada encantadoramente, pero 
hizo los espaciosos interiores donde muchos de los pisos son de parquet en espiga, 
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las escaleras de piedra del siglo XVIII se mezclan con columnas de vidrio y cables 
de acero, y los techos del primer piso tienen más de 4 metros de alto37. 
 
1.7.2. Apple Store en Estados Unidos 
Uno de los casos mas importantes en el que la figura del trade dress fue aplicada, 
es el relacionado con la renombrada compañía de tecnología Apple Inc, que a 
comienzos del año 2013, le fue concedido el registro de su marca por la oficina de 
marcas y patentes de los Estados Unidos (USPTO), la cual comprendía el diseño 
de sus tiendas, para identificar servicios de comercio minorista con computadoras, 
software, periféricos de computadora, teléfonos móviles, productos electrónicos de 
consumo con sus accesorios, y demostración de productos relacionados, servicios 
comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 
Imagen tomada de la solicitud de registro No. 4277914, contenida en la base de datos del sitio web de la oficina de marcas y 
patentes de Estados Unidos (USPTO).38 
                                                     
37 O'SHEA-EVANS, A Storied Fashion House Returns to the Site of Its Original 19th-Century 
Workshop.2017.[Enlinea].[Revisado10-09-2018].Disponible: 
https://www.surfacemag.com/articles/maison-louis-vuitton-paris-debut/# 
 
3838Trademark Electronic Search System (TESS). [en linea], [Revisado 3 agosto de 2018]. Disponible 
en internet:  http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=searchss&state=4809:18gjmn.1.1. 
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La descripción de la marca registrada consiste en, el diseño y la disposición de una 
tienda minorista. La tienda cuenta con un escaparate de vidrio transparente rodeado 
por una fachada con paneles que consiste en grandes paneles horizontales 
rectangulares sobre la parte superior del frente de vidrio, y dos paneles más 
angostos apilados a cada lado de la tienda. Dentro de la tienda, las unidades de 
iluminación empotradas rectangulares atraviesan la longitud del techo de la tienda.  
Hay estantes en voladizo debajo de los espacios de exhibición a lo largo de las 
paredes laterales, y mesas rectangulares dispuestas en una línea en el medio de la 
tienda paralela a las paredes y que se extiende desde la parte frontal de la tienda 
hasta la parte de atrás.  
Hay estanterías de múltiples niveles a lo largo de las paredes laterales, y una mesa 
rectangular con taburetes ubicados en la parte posterior de la tienda, colocados 
debajo de pantallas de video empotradas en la pared trasera. Las paredes, pisos, 
iluminación y otros accesorios aparecen en líneas punteadas y no se reivindican 
como características individuales de la marca; sin embargo, la ubicación de los 
diversos artículos se considera parte de la marca general39. 
En conclusión, cada uno de los elementos descritos a lo largo de este primer 
capítulo, forman parte integral del conjunto de un establecimiento de comercio, los 
cuales son regulados y protegidos en Estados Unidos de América, a través de la 
figura del trade dress. Es por esto que, en el siguiente capítulo, analizaremos los 
casos mas representativos de la jurisprudencia norteamericana en los cuales las 
diferentes Cortes se han pronunciado en relación con esta la figura. 
 
                                                     
39 Trademark Electronic Search System (TESS). [en linea], [Revisado 3 agosto de 2018]. Disponible 
en internet:  http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=searchss&state=4809:18gjmn.1.1. 
 
 34 
CAPITULO II.  PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL RELACIONADOS CON LOS ELEMENTOS DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
 
Hemos dicho que, las marcas, lemas y enseñas comeciales, uniformes, diseños 
industriales, empaques de presentación de productos, junto con el diseño exterior e 
interior, forman parte de los elementos del establecimiento de comercio, es por esto 
que, entraremos a analizar el alcance de su protección desde la normatividad 
contenida en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. 
 
2.1. Marcas 
La marca es un signo distintivo que tiene como propósito identificar productos y 
servicios en el mercado. La doctrina a señalado que es “la unión entre el signo y 
producto en cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores”.40 “Es un 
signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un 
servicio y destinado a distinguirlo de los producto similares de los competidores o 
de los servicios prestados por otros”.41 
 
La Decisión 486 en su artículo 134, enuncia los siguientes signos que pueden 
considerarse como marcas: 
 
a) las palabras o combinación de palabras; 
 
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, 
retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 
 
c) los sonidos y los olores; 
 
d) las letras y los números; 
                                                     
40 FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid,1984, p 23. 
41 CHAVANNE y BURSA. Citado por BERTONE Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS 
Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. 
Argentina. 1989.  pp.15-16. 
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e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 
 
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; 
 
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados 
anteriores”. 
 
 
El Tribunal Andino de la Comunidad Andina en relación con el artículo 134 
mencionado anteriormente interpretó que:  
 
“Según la enumeración no exhaustiva de la disposición citada, podrán constituir 
marca los signos integrados por letras, números o palabras, los gráficos, sonidos u 
olores, el color delimitado por una forma o una combinación de colores, y la forma, 
envases o envolturas de los productos, así como la combinación de tales signos 
entre sí. Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero 
también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el 
propósito de extender el alcance de la noción de marca.”42 
 
Como se ha indicado en la doctrina, “… cabe afirmar que los signos distintivos, las 
marcas, pueden percibirse por la vista, por el oído o por el olfato”.43 
 
Para ser objeto de protección, las marcas deben cumplir determinados requisitos, 
tales como; la distintividad y que sean susceptibles de representación gráfica.44  
 
 
                                                     
42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 92-IP-2004. 
43 BERCOVITZ, Alberto. Apuntes de Derecho Mercantil. Navarra, España. 2003, p. 465. 
44 Decision Andina 486 Art.134. 
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La susceptibilidad de representación gráfica. “Es la aptitud que tiene un signo 
de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es 
decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor”. 45 
 
La doctrina sostiene que “La representación gráfica del signo es una descripción 
que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de 
palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga 
la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.46 
 
La distintividad. “Es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar 
y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el 
consumidor o usuario los seleccione”.47 
 
2.1.1. Clases de marcas 
- Denominativas. Las marcas denominativas llamadas también nominativas o 
verbales son aquellas que utilizan palabras o combinaciones de palabras48 .  
Este tipo de marcas se subdividen a su vez en:  
- Fantasiosas. Es una palabra acuñada o un símbolo inventado o elegido con el 
único fin de utilizarse como marca. Las marcas fantasiosas son las que ofrecen el 
mayor grado de protección49.  
- Arbitrarias. Son palabras, símbolos y dispositivos de uso común, pero que, 
asociados a los bienes del dueño de la marca, ni describen ni sugieren la calidad de 
                                                     
45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 080-IP-2010 
46 ALEMÁN, Marco Matías, ‘Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios’, Top 
Management, Bogotá, p. 77. 
47 Ibid. p.6. 
48 Ibid. Art 134-a). 
49 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2002. 
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dichos bienes. Igual que las sugestivas, las marcas arbitrarias son distintivas en sí 
mismas y no es necesario demostrar que tienen un significado secundario50. 
- Sugestivas o evocativas. son las que tienen una connotación conceptual que 
evoca ciertas cualidades o funciones de los productos y/o servicios identificados por 
la marca51. 
- Figurativas. Son aquellas que se encuentran formadas por imágenes, figuras, 
símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y 
escudos.52 
- Mixtas.  Se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras o 
varias letras o números o la combinación de ellos) y un elemento gráfico (una o 
varias imágenes)53. 
- Tridimensionales. La Doctrina ha manifestado que “la marca tridimensional 
presenta una serie de peculiaridades que la separan de las marcas convencionales, 
principalmente denominativas y gráficas, en tanto que, a diferencia de éstas, una 
marca tridimensional puede unir en una misma realidad el signo como objeto del 
bien inmaterial y el medio material en que éste se plasma”.54 “El empleo más 
habitual de la marca tridimensional consiste en el registro como marca de la forma 
tridimensional del envase, botella, contenedor, envoltorio y demás medios de 
presentación comercial del producto designado”55. El otro uso que no es tan 
frecuente como el anterior, es el de la protección como marca de la forma 
tridimensional del propio producto en sí mismo56. 
                                                     
50 Ibid. p. 8 
51 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 318-IP-2015. 
52 Ibid., Art 134-b). 
53 Ibid. Art 134-g). 
54 VILLAR, Manuel y REY, Manuel. El carácter distintivo de la marca tridimensional en la 
jurisprudencia de la Unión Europea. En: Cuadernos de Derecho Transnacional. Universidad Santiago 
de Compostela. Marzo 2014. pp. 294-329. Vol. 6, Nº 1. 
55 Ibíd. p 299. 
56 Ibíd. p 300. 
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Por otra parte, el Tribunal Andino de Justicia las ha definido como:  
“El signo que representa un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio 
(alto, ancho y profundo) y que puede ser perceptible por el sentido de la vista, es 
decir, que posee volumen. Por ejemplo, tratándose de un envase, es el propio 
envase, sin necesidad de ningún otro elemento denominativo ni figurativo, el que 
debe diferenciar los productos que contiene de los productos idénticos o 
semejantes57”.  
 
 
Expediente: No. 0909047358                   Expediente: No. 1531052659 
                                                     
57 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 148-IP-2013. Proceso 24-IP-2013. 
58 Resolución No. 51114 de 2009. Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura Propiedad 
Industrial. 
59 Resolución No. 25392 de 2017. Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura Propiedad 
Industrial. 
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Como ejemplos de marcas tridimensionales, tenemos a la botella de agua OASIS 
(imagen izquierda) concedida a favor de la empresa Gaseosas Posada Tobón S.A., 
la cual fue registrada para identificar productos comprendidos en clase 3260 
Internacional de Niza. Adicionalmente, la marca tridimensional (imagen derecha) fue 
registrada a nombre de Artesanías de Colombia considerada como uno los íconos 
gráficos mas representativos en este tipo de marcas.  
- Marcas de Color. “El color, ya se trate de un único color o de varios colores 
aplicados de un modo específico y arbitrario, suele percibirse como un elemento 
ornamental en los productos y los servicios. Los consumidores no suelen asociar 
los colores abstractos a un origen empresarial, ya que su función esencial es por lo 
general estética, no distintiva. Un color o una combinación de colores sólo puede 
tener carácter distintivo si se distingue claramente de los colores habitualmente 
asociados a la categoría del producto en cuestión”61.  
Para que una marca de color pueda ser objeto de protección debe cumplir con 
ciertos requisitos tales como; a) que el color esté delimitado por una forma; b) o por 
una combinación de colores. Por lo tanto. no es posible registrar un color 
aisladamente considerado sin que se encuentre delimitado por una forma 
específica, toda vez que se configuraría la causal absoluta de irregistrabilidad.62 
                                                     
60 Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; 
siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. 
61 SCT de la OMPI. Relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos 
de marcas. En Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones 
Geográficas. Decimoséptima sesión. Ginebra: OMPI, 2007. 
62 Decisión 486.Art.135-h). 
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Expediente No. 0909047363 
Un ejemplo representativo de este tipo de marcas es el color ROSADO (Pantone 
183 C), el cual se encuentra delimitado por la forma de una botella de gaseosa mas 
conocida en el mercado como Manzana Postobon, cuyo registro fue concedido a 
nombre de la reconocida empresa, Gaseosas Posada Tobón. 
- Marcas olfativas. Son signos conformados por un olor o fragancia64. La 
representación del signo olfativo es una de las más difíciles de cumplir, toda vez 
que para ser registrados deben ser susceptibles de ser representados gráficamente. 
Hasta el momento la Superintendencia de Industria y Comercio no ha concedido el 
registro de marcas olfativas, pese a que en diferentes conceptos afirma la viabilidad 
de concesión sobre esta clase de marcas, refiriéndose sobre el particular, al precisar 
que la representación gráfica debe ser, clara, precisa, duradera, completa y objetiva, 
y dijo que en el caso de las marcas olfativas puede cumplirse por medio de una 
descripción de la cual debe formar parte la fórmula química, que sea íntegra, clara, 
precisa y comprensible para la generalidad de los fabricantes y consumidores del 
                                                     
63 Resolución No. 33205 de 2014. Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura Propiedad 
Industrial. 
64 Decisión 486.Art.134-c). 
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olor que se desea registrar como marca, en ese orden podría llegar a ser una forma 
de representación admisible65.  
La doctrina ha contemplado la posibilidad de cumplir con el requisito de la 
representación gráfica mediante sensores de olfato, utilizando un instrumento 
llamado Fox 4000 que al analizar un aroma determinado generaría un archivo digital 
el cual tendría la función de ser el soporte que sustentaría la representación gráfica. 
Este sistema debería ir unido a un análisis sensorial, el cual consiste en el examen 
de las propiedades organolépticas de un producto para los órganos sensoriales66.  
-Marcas táctiles. Nuestra legislación no reglamenta de manera expresa este tipo 
de marcas, no obstante, la Doctrina ha establecido que cuando se trata de las 
marcas de textura, la superficie del producto es lo mas relevante para su protección. 
Que el registro de marcas de textura o táctiles, se han puesto de manifiesto algunas 
maneras de representar esos signos.67 
 
El TJCA fijó los lineamientos que se deben tener en cuenta para cumplir con el 
requisito de la representación gráfica de las marcas táctiles como lo son; a) la 
descripción clara, precisa y completa de la textura, incluyendo un dibujo 
tridimensional o fotografía; y, b) muestra física de la marca táctil”68. 
   
                                                     
65 Conceptos Nos. 30326 y 75464 de 2011.Superintendencia de Industria y Comercio. 
66 Bhattacharjee, S. y Rao, G. "The Broadening Horizon of Trademark Law. p. 121. 
67 SCT de la OMPI. Relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos 
de marcas. En Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones 
Geográficas. Decimonovena sesión. Ginebra: OMPI, 2008. 
68 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial en el Proceso No. 242-IP-
2015. 
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El caso mas representativo fue la concesión del registro de la primera marca táctil 
sobre la textura superficie vidrio69 de la reconocida botella de whiskey Old Parr, para 
identificar productos comprendidos en clase 33 Internacional de Niza. 
 
Expediente No. 1545738 
Los argumentos esgrimidos por la Dirección de Signos Distintivos para la concesión 
de esta marca se sustentaron en que el “signo solicitado no deviene en una forma 
necesaria dentro del mercado de bebidas alcohólicas, como tampoco tiene una 
ventaja técnica o funcional, ya que se pudo verificar que la textura pretendida como 
marca, aplicada a una superficie de vidrio no influye en la capacidad de agarre, ni 
en las cualidades físicas ni químicas de los productos contenidos, ni será entendida 
por los consumidores como un elemento que represente una ventaja funcional o 
técnica del producto o su empaque, por lo tanto, el signo táctil solicitado a registro, 
                                                     
69 Consiste en una textura (superficie) grabada en relieve de apariencia craquelada, cuarteada o 
resquebrajada, creada a partir de la aglomeración de formas geométricas irregulares que incluyen 
en su mayoría, pentágonos, romboides y hexágonos, cuyos lados o segmentos de línea miden entre 
3 y 6 milímetros de longitud, entre 0,008 y 0.5 milímetros de altura y entre 0,1 y 1 milímetros de 
grosos. Los lados/segmentos de línea y las áreas contenidas dentro de dichos segmentos de línea 
son lisas. El material en el que se use esta textura será vidrio de color ámbar y se usará en distintos 
tamaños. 
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aplicado a una superficie de vidrio para identificar bebidas alcohólicas, corresponde 
a una configuración arbitraria”70. 
Marcas sonoras. Son aquellas que se representan a través de sonidos71. 
Perceptibles por el oído humano ya que tienen como función  identificar un producto 
o servicio a través de la difusión por algún medio idóneo72.  
“Las marcas sonoras pueden consistir en sonidos musicales, ya sea preexistentes, 
ya sea creados especialmente a los fines del registro de la marca. Asimismo, 
pueden consistir en sonidos musicales, existentes en la naturaleza (por ejemplo, 
sonidos de animales o correspondientes a fenómenos metereológicos o 
geográficos) o producidos por máquinas u otros dispositivos creados por el ser 
humano”73. 
Un ejemplo de este tipo de signo es el Jingle de la Compañía transportadora 
Coordinadora Mercantil el cual fue registrado como marca de sonido, para identificar 
servicios comprendidos en clase 3974.  
 
                                                     
70 Resolución No. 34530 de 2016. Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura Propiedad 
Industrial. 
71 Decisión 486.Art.134-c). 
72 PARRA, Carlos. “La Marca Sonora”. Revista Colombiana de la Propiedad Industrial, No. 4, 1995, 
Bogotá. p. 125. 
73 SCT de la OMPI. Relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos 
de marcas. En Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones 
Geográficas. Decimonovena sesión. Ginebra: OMPI, 2008. 
74 Transporte, embalaje y almacenaje de mercancías. 
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Expediente No. 1004057175 
 
2.2. Lema comercial 
La normatividad Andina, define al lema comercial como la palabra, frase o leyenda 
utilizada como complemento de una marca76. La forma en que se le otorga 
protección a este signo distintivo es a través de la solicitud de registro ante la oficina 
nacional respectiva que, para el caso de Colombia, es la Superintendencia de 
Industria y Comercio. La solicitud de registro deberá especificar el nombre de la 
marca solicitada o registrada a la cual irá vinculada77. En la práctica, encontramos 
que la viabilidad de la solicitud de registro de un lema comercial está siempre 
condicionada a la existencia previa de una marca registrada, o que haya una 
solicitud de marca en trámite paralela y simultánea a la presentación de la solicitud 
del lema. 
2.3. Nombre y enseña comercial 
De conformidad con el artículo 190 de la Decisión Andina 486 de 2000, el nombre 
comercial es “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una 
empresa, o a un establecimiento mercantil”. Así mismo establece que el nombre 
comercial podrá ser igual a su razón social. Es decir, en términos mas simples, el 
nombre comercial de un establecimiento como, por ejemplo, Apple, podría coincidir 
con el nombre de su razón social, Apple Inc, cuyo nombre le fue dado a la sociedad, 
entendida esta como la persona jurídica independiente del nombre comercial.  
Ahora bien, la protección del nombre comercial se adquiere por su primer uso en el 
comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la 
                                                     
75 Resolución No. 67657 de 2010. Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura Propiedad 
Industrial. 
76 Decisión 486. Art. 175. 
77 Decisión 486. Art. 176. 
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empresa o del establecimiento que lo usa78. El titular de un nombre comercial podrá 
registrarlo o depositario ante la Oficina Nacional competente. El registro o depósito 
tendrá carácter declarativo79. Lo anterior significa que los efectos que otorga la 
legislación sobre el depósito del nombre comercial son meramente declarativos, en 
otras palabras, declara que el primer uso del signo distintivo fue a partir del momento 
de su depósito. En consecuencia, el mero depósito del nombre comercial ante la 
oficina respectiva no confiere derechos per se sobre este. 
Por otra parte, en cuanto a la enseña comercial, el régimen comunitario no establece 
una definición específica para dicho signo, ya que solo se limita a indicar que para 
efectos de su protección y el depósito le son aplicables las disposiciones 
pertenecientes al nombre comercial80. 
No obstante, el vacío de la legislación Andina en cuanto a su concepto se refiere, la 
doctrina lo ha suplido al decir que la enseña comercial es el signo usado por el 
empresario para identificar el establecimiento de comercio. 
 
2.4. Diseños industriales 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), un diseño 
industrial constituye el aspecto ornamental o estético de un artículo. Un diseño 
industrial puede consistir en características tridimensionales, como la forma de un 
artículo, o características bidimensionales, como patrones, líneas o colores81. 
En el mismo sentido, el artículo 113 de la Decisión 486 del 2000, define al diseño 
industrial como “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier 
reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa 
                                                     
78 Decisión 486. Art. 191. 
79 Decisión 486. Art. 193. 
80 Decisión 486. Art. 200. 
81 WIPO. World intellectual Property Organization. [en linea], [Revisado 16 agosto de 2018]. 
http://www.wipo.int/designs/en/ 
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bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin 
que cambie el destino o finalidad de dicho producto”. 
Lo anterior significa que la protección otorgada a un diseño industrial está 
específicamente relacionada con el aspecto estético del producto, mas no sobre el 
funcional. Por el contrario, si lo que se desea es registrar un producto cuyo aspecto 
esencial es el funcional, deberá ser objeto de protección a través de los modelos de 
utilidad. 
Adicionalmente, para que un diseño industrial sea objeto de protección debe cumplir 
con el requisito de novedad, lo cual significa que, no debe haber sido divulgado o 
conocido por cualquier medio antes de la fecha de solicitud de registro82. 
Mediante un Registro de Diseño Industrial se protege únicamente la forma de los 
productos, es decir el aspecto estético de cualquier objeto, ya sea bidimensional, 
como los impresos que se aplican a productos (grabado o dibujos sobre una 
servilleta) o el desarrollo para el pliegue de una caja, o tridimensional, es decir, 
cualquier producto que ocupa un lugar en el espacio en las tres dimensiones: ancho, 
alto y profundo (x, y, z).83 
 
2.4.1. Diseño Industrial y Marca Tridimensional 
La marca tridimensional es un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio 
(alto, ancho y profundo), el cual incorpora empaques, envases y relieves84. La 
función de la marca es identificar productos o servicios en el mercado, así como un 
origen empresarial. Esto permite al consumidor no solo asociar la marca con un 
producto o servicio determinado, sino también asociarla al empresario o fabricante. 
 
                                                     
82 Decisión 486 Art. 115. 
83 ABC De Propiedad Industrial- Signos Distintivos- Superintendencia De Industria Y Comercio- pág. 
28. https://goo.gl/rkTdvZ 
84 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. PROCESO 148-IP-2013. PROCESO 24-IP-2013. 
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Por otra parte, el diseño industrial es entendido como la apariencia estética o 
particular de un producto tanto bidimensional como tridimensional. Según lo 
expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “la finalidad del 
diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que 
reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su 
preferencia estética. El diseño industrial consiste en la innovación de la forma, 
incorporada a la apariencia externa de los productos.” 
 
Es de resaltar que, tanto las marcas como los diseños industriales contemplan la 
opción de proteger productos de formas tridimensionales, lo cual se traduce que en 
la práctica pueden coexistir y recaer sobre un mismo producto, dos derechos 
diferentes, es decir, una protección sobre la marca tridimensional y otra por vía del 
diseño industrial. 
 
                                        Marca tridimensional85                        Diseño industrial86 
 
 
 
                                                     
85 SIPI. Sistema Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente: No. 
11126506. Titular del registro; Productos Familia S.A. [en linea], [Revisado 26-09-2018]. 
86 SIPI. Sistema Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente: No. 
11136739. Titular del registro; Productos Familia S.A. [en linea], [Revisado 26-09-2018]. 
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Para ser objeto de protección, la marca tridimensional debe cumplir con los 
requisitos de distintividad y representación gráfica87, mientras que, el requisito para 
que sea protegido un diseño industrial, es la novedad88. 
 
Por último, la ventaja que tendría la marca sobre el diseño industrial es que la 
primera, cuenta con un término inicial de protección de 10 años89, con la opción de 
ser renovada cada 10 años de manera consecutiva e indefinida, en cambio el último, 
comprende un periodo de protección de 10 años no renovables90. 
 
2.4.2. Diseño industrial y Patente de invención  
 
La Decisión Andina no contiene un concepto sobre lo que es una patente y una 
invención, sin embargo, la Doctrina y la SIC concuerdan en que la patente es un 
certificado que emite el Estado a través del cual se otorga una protección legal y al 
mismo tiempo concede el derecho exclusivo a la explotación económica sobre una 
invención91.  
 
En contraste, la invención es una idea que constituye una regla técnica92. Para que 
sea objeto de protección, es necesario cumplir con los requisitos de novedad, nivel 
inventivo y aplicación industrial. Las patentes de invención pueden ser de producto 
o de procedimiento93. 
 
                                                     
87 Decision 486 Art.134. 
88 Decision 486 Art.115. 
89 Decisión 486. Art 152. 
90 Decisión 486. Art 128. 
91 http://www.sic.gov.co/patentes 
92 ALEMÁN. Marco. Recurso en línea. De las patentes de invención. p 23. 
https://www.usfq.edu.ec/publicaciones/iurisDictio/archivo_de_contenidos/Documents/IurisDictio_4/
De_las_patentes_de_invencion_definicion_requisitos_y_exclusiones.pdf 
93 Decisión 486. Art 14. 
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Es importante tener en cuenta que, sobre un mismo producto pueden concurrir las 
dos protecciones, es decir, por vía del diseño industrial y patente de invención, lo 
anterior siempre y cuando, en primer lugar, el elemento que constituye la apariencia 
estética del diseño industrial sea separable de los elementos técnicos que 
conforman la invención toda vez que no podrán ser registrados diseños industriales 
cuya apariencia estuviese atada únicamente por aspectos técnicos94 y, en segundo 
lugar, que el producto cumpla a cabalidad con cada uno de los requisitos que exigen 
los dos mecanismos de protección. Finalmente, en cuanto al el término de 
protección otorgado para la patente de invención es de 20 años95, en comparación 
con los 10 años para el diseño industrial96. 
 
2.4.3. Diseño industrial y modelo de utilidad  
Se entiende por modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición 
de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro 
objeto o de alguna parte de este, que permita un mejor o diferente funcionamiento, 
utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna 
utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. La forma de protección de un 
modelo de utilidad es a través de una patente de modelo de utilidad, por lo tanto, le 
son aplicables los mismos requisitos de la patente de invención.97  
Existe diferencias importantes entre ambas figuras, toda vez que en el modelo de 
utilidad se protege la funcionalidad o utilidad que se le adiciona al producto, mientras 
que, el diseño industrial lo relevante para su protección es, la apariencia estética sin 
tener en cuenta, la utilidad, funcionamiento o ventaja técnica que este pueda tener. 
La utilidad no es mas que otra cosa que el beneficio para lo cual servirá el objeto, y 
lleva implícitamente, un propósito específico para el cual el objeto fue inventado.  
                                                     
94 Decisión 486. Literal b), Art 116. 
95 Decisión 486. Art. 50. 
96 Decisión 486. Art. 128. 
97 Decisión 486. Art. 81. 
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No obstante existir las anteriores diferencias entre ellos, para un mismo producto  
es factible que concurran las dos protecciones simultáneamente, esto bajo la 
condición de que tanto el requisito estético del diseño industrial y el funcional del 
modelo de utilidad logren separarse, sumado a que el producto cumpla con cada 
uno de los requisitos individualmente exigidos para las dos figuras. 
2.4.4.      Diseño industrial y derechos de autor 
 
El derecho de autor protege las obras artísticas, científicas y literarias98. Además, 
consagra la figura conocida con el nombre de obra de arte aplicado, que es aquella 
creación con funciones utilitarias o incorporadas en un artículo útil, ya sea una obra 
de artesanía o producida a escala industrial99. Es de precisar sobre este aspecto 
que, el derecho de autor no protege objetos utilitarios sino obras artísticas o 
literarias. La obra podrá ser protegida por el derecho de autor y al mismo tiempo por 
un diseño industrial, cuando el valor artístico logre ser separado del carácter 
industrial del objeto al cual se incorpora, sumado claro está, al cumplimiento de los 
demás requisitos estipulados para cada una de las protecciones100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
98 Ley 23 de 1982. Art. 2., y Decisión 351 Art. 4. 
99 Decisión 351. Art. 3. 
100 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Exp. 1915 del 3 de 
febrero de 1995. 
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CAPÍTULO III.  TRATAMIENTO DEL TRADE DRESS EN ESTADOS UNIDOS Y 
EN COLOMBIA 
 
 
3.1. Tratamiento del trade dress en Estados Unidos 
 
 
3.1.1. Efectos de la protección 
Las marcas en el sistema norteamericano pueden ser registradas a nivel estatal 
como federal, en el entendido que dependiendo del espacio donde se realice su 
registro, puede existir una salvaguarda en un solo ámbito geográfico o en todo el 
territorio nacional; para realizarse a nivel estatal, se solicita el registro en la Oficina 
de Patentes y Marcas Comerciales de los Estados Unidos (USPTO), quienes bajo 
la revisión de parámetros de distintividad y funcionalidad lo otorgan. 
Corolario a esto, hay dos clases de registro: el principal o suplementario, el primero 
según el TMEP (Trade mark Manual of Examining Procedure), posee los derechos 
provistos por la ley (15 USC §§1051 a 1072), en las que se incluyen estos 
beneficios: 
Notificación al público del reclamo de la titularidad de la marca (15 USC §1072);Una 
presunción legal de la propiedad del titular de la marca y el derecho exclusivo del 
registrante de utilizar la marca a nivel nacional en o en relación con los productos / 
servicios enumerados en el registro (15 USC §§1057 (b) y 1115 (a));Una fecha de 
uso constructivo de la marca a la fecha de presentación de la solicitud (15 USC 
§1057 (c); TMEP §201.02 );La capacidad de iniciar una acción relacionada con la 
marca en la Corte Federal (15 USC §1121);La capacidad de presentar el registro de 
los Estados Unidos ante el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos para evitar 
la importación de mercancías extranjeras infractoras (15 USC §1124);El derecho 
exclusivo del registrante de usar una marca en el comercio en o en relación con los 
productos o servicios cubiertos por el registro puede volverse "incontestable", sujeto 
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a ciertas defensas legales (15 USC §§1065 y 1115 (b); y el uso del registro de los 
Estados Unidos como base para obtener el registro en países extranjeros.101 
Por otro lado, en el registro suplementario se registran las marcas que se 
rechazaron en el registro principal al no ser tan distintivas, por sí mismo se niegan 
los derechos que se adquieren con dicha inscripción; no obstante, confiere algunos 
beneficios como el de otorgar aviso a los potenciales usuarios de la marca que está 
en uso y la posibilidad de adquirir un secondary meaning y poder ser inscritos en el 
registro principal, pero solo a través de su constante uso. 102 
De tal forma, la protección que se le da al “look o vestido” de un producto en los 
Estados Unidos, concede ciertas prerrogativas que van enfocadas a prevenir la 
competencia desleal entre las empresas, aspecto que también lo contempla la 
legislación en Sur América, pero que se desarrollará en el próximo capítulo.  
3.2. Antecedentes figura del trade dress 
Uno de los primeros casos en que se evidencia la posición de una Corte de los 
Estados Unidos de Norteamérica en relación con la figura del trade dress es el de 
Charles E. Hires Co. vs. Consumers’ Co. En este caso la Corte encontró que un 
fabricante de una bebida carbonatada copió la botella y etiqueta de otro cervecero 
y sostuvo que “el propósito obvio y el resultado manifiesto de esta piratería fue 
permitir a los distribuidores al por menor, colocar mediante engaño al público los 
productos del demandado como si fueran los productos del demandante”103. La 
Corte ordenó al imitador abstenerse de usar no solo la etiqueta sino también la 
forma de la botella. 
                                                     
101TMEP.  Trademark Manual of Examining Procedure. [en linea]Octuber 2017. 801.02 (a) 
StatutoryBasisforFunctionalityRefusal.  [revisado 3 September 2015] Disponible en 
Internet: https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/ https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/Oct2012. 
102BERGER, Federico. La apariencia distintiva (trade dress): un signo marcario en expansión. 
Analisis y Protección Juridica -Universidad de Palermo – Buenos Aires- 2008. 
103Charles E. Hires Co. vs. Consumers’ Co., 100 F. 809 (7th Cir. 1900). 
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En similar sentido, la Corte de apelaciones de los Estados Unidos en el caso 
CrescentTool Co. v. Kilborn&Bishop Co., expresó su preocupación por las 
prácticas realizadas por un comerciante, toda vez que un imitador de un trade dress 
causó que el público consumidor comprara sus productos debido al “engaño” de 
que estos fueron manufacturados por el propietario del trade dress.104 Sin embargo, 
no es suficiente mostrar que la llave se volvió popular bajo el nombre de “Crescent”; 
el demandante debía probar que antes de 1910 el público ya había establecido el 
hábito de comprarla, no solamente porque ellos querían esa clase de llave, sino 
porque ellos también querían una “Crescent”, y pensaron que todas esas tenían el 
mismo origen empresarial. 
Crescent 1908 Adjustable Wrench Drawing 
 
Imagen tomada del sitio web: http://www.crescenttool.com 
El demandante fue una empresa de New York, fundada en 1907 para el propósito 
de manufacturar herramientas, y ha sido desde ese entonces asociada con la 
fabricación entre otras cosas de alicantes y llaves inglesas. En diciembre de 1908, 
puso en el mercado una llave inglesa ajustable la cual fue ampliamente 
                                                     
104 Crescent Tool Co. v. Kilborn& Bishop Co., 247 F. 299 (2d Cir. 1917). 
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promocionada. La llave inglesa, debido a su apariencia nueva y original forma 
agradó al público, y sus ventas crecieron rápidamente por lo que luego se volvió 
comercialmente conocida por los distribuidores y consumidores como la “media 
luna” la cual es un tipo de llave. Tenía un mango directo de rotación y resorte de 
construcción, extendiéndose ligeramente desde el cuello hasta el final, con un hoyo 
al final de la rotación por el cual podría ser colgado. Precisamente, ninguna llave 
inglesa ajustable de esa naturaleza jamás había aparecido en el mercado. Sin 
embargo, había llaves inglesas ajustables, algunas con mangos directos, algunas 
con mangos curvos de rotación y resortes, y había otras herramientas con mangos 
directos rotativos y de resorte de alguna manera más amplios al final que en el 
cuello. 
El demandado era una empresa de Connecticut U.S.A. fundada en 1896 y vinculada 
a la fabricación de llaves inglesas y otros dispositivos desde hacía 18 años atrás. En 
algún momento en 1910 comenzó a fabricar una llave inglesa ajustable la cual llamó 
su “K & B 22 ½ º ajustable”. Esta era substancialmente una copia directa de la llave 
inglesa del demandante, con la excepción de que el nombre del demandado 
aparece en la web en lugar del nombre del demandante. El demandado no hizo 
esfuerzo para imitar las cajas y paquetes de las llaves inglesas del demandante, ni 
hizo uso de la palabra “Crescent” de ninguna manera en sus ventas, pero comenzó 
a vender los productos con las llaves con la misma forma de las del demandado. 
En ninguna parte aparece que antes de 1910, cuando el demandado comenzó a 
fabricar sus llaves inglesas, la apariencia general de las llaves del demandante 
había llegado a indicar al público o cualquier fabricante su origen empresarial o que 
las llaves habían sido vendidas en cualquier parte debido a su origen empresarial, 
a diferencia de su utilidad o su pura apariencia. 
En este caso ninguna de las partes tiene un derecho absoluto, debido a que sus 
mutuos derechos chocan. El demandante tiene el derecho a no perder sus clientes 
a través de falsas declaraciones que otros realicen de sus mercancías. Por otra 
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parte, el demandado podría copiar los productos del demandante con los mínimos 
detalles; pero él no podría representarse asimismo como el demandante en sus 
ventas.  
Transigir es esencial, exactamente como lo es con el derecho a usar un lenguaje 
común en casos de significados secundarios. Solo podemos decir que la Corte debe 
requerir tales cambios en apariencia como efectivamente distinguirá las mercancías 
del demandando con el menor costo para él. En ningún evento podría el 
demandante suprimir las ventas del demandado completamente. 
El significado apropiado de la frase “no funcional” es solo esto: que en tales casos 
la medida cautelar suele limitarse a elementos no esenciales, ya que estos suelen 
ser suficientes para distinguir los bienes, y son lo menos oneroso para que el 
demandado los pueda cambiar. Si los cambios en ellos son en todos los casos 
concebibles el límite del derecho del demandante no es una cuestión que nos 
incumba.  
Si surgiera un caso en el que no fuera posible efectuar ninguna distinción efectiva 
sin cambio en los elementos funcionales, exigiría consideración; pero la Corte del 
Distrito podría bien encontrar aquí un escape de esa problemática. Definitivamente 
el alcance preciso de la compensación económica debe en primera instancia, ser 
un asunto a discreción de la Corte. Por las anteriores razones la apelación fue 
negada. 
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3.3. Concepto trade dress 
 
El trade dress es la apariencia general o el “look” de un producto105. Aunque 
originalmente limitado al empaque de un producto, el concepto de trade dress ahora 
incluye el diseño de un producto en sí mismo106. En ese sentido se pronunció la 
Corte de apelaciones del segundo circuito de los Estados Unidos,  en el caso 
LeSportsac, Inc vs. K MartCorp al expresar que el diseño de un producto en sí 
mismo podría funcionar como su empaque y por lo tanto, ser protegido por el trade 
dress107. 
En consecuencia, puede afirmarse que el trade dress es un término más amplio en 
comparación con las marcas, ya que el primero comprende no solo el empaque de 
un producto, sino también la apariencia o diseño del mismo. De igual forma, el 
diseño y la forma de los materiales en la cual un producto está empacado, la 
configuración, el diseño y forma del producto en sí mismo, puede ser considerado 
como una forma de trade dress.108 
Por otra parte, el Congreso de los Estados Unidos, promulgó la Lanham Act para 
servir dos propósitos principales. El primero es proteger al público consumidor de 
marcas falsificadas o imitadas y de descripciones comerciales falsas para que los 
consumidores actualmente reciban los productos que ellos desean. El segundo, la 
legislación protege el goodwill de los fabricantes y comerciantes, así como su 
                                                     
105See, e.g., Hartford House, Ltd. v. Hallmark Cards, Inc., 846 F.2d 1268, 1274 (10th Cir.), cert. 
denied, 109 S. Ct. 260 (1988); Fuddruckers, Inc. v. Doc's B.R. Others, Inc., 826 F.2d 837, 841 (9th 
Cir. 1987); Freixenet, S.A. v. Admiral Wine & Liquor Co., 731 F.2d 148, 152-53 (3d Cir. 1984)  
106 S. Kane, Trademark Law: A Practitioner's Guide 43 (1987) ("Product design as well as product 
packaging and labeling are now all referred to as trade dress." 
107LeSportsac, Inc. v. K Mart Corp., 754 F.2d 71, 75 (2d Cir. 1985). 
108 Charles E. Colman in Navigating fashion law, p. 178 ss. (2012). 
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inversión de “energía, tiempo y dinero” de la apropiación indebida por piratas y 
tramposos. 109 
En razón de lo anterior, surgió la figura del trade dress, la cual se encuentra regulada 
por la Ley de marcas de los Estados Unidos en su sección 43 (a) (1) de la Lanham 
Act de 1946, de la siguiente manera: 
“Cualquier persona quien sobre o en conexión con cualquier producto o servicio, o 
cualquier recipiente para productos, use en el comercio cualquier palabra, término, 
nombre, símbolo o dispositivo o cualquier combinación de esto, o cualquier falsa 
denominación origen, descripción falsa o engañosa de hecho, o representación 
falsa o engañosa de hecho, que: 
a. Sea probable causar confusión, o causar error, o engaño como al vínculo, 
conexión, o asociación de tal persona con otra persona, o al origen, patrocinio 
o aprobación de sus productos, servicios o actividades comerciales por otra 
persona. 
b. En publicidad comercial o promoción, tergiverse la naturaleza, 
características, cualidades, u origen geográfico de sus productos o productos 
de otras personas, servicios, o actividades comerciales, será responsable en 
una acción civil por cualquier persona quien crea que él o ella esté o sea 
probablemente perjudicado por tal acto.” 
 
3.4. Elementos para la protección del trade dress 
Para que el trade dress sea objeto de protección, deben reunirse determinados 
requisitos, los cuales han sido decantados a través de una serie de precedentes 
                                                     
109 William F. Gaske, Trade Dress Protection: Inherent Distinctiveness as an Alternative to Secondary 
Meaning, 57 Fordham L. Rev. 1123 (1989) p. 4.Available at: http://ir.lawnet.fordham.edu/ 
r/vol57/iss6/17 
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jurisprudenciales proferidos por la Suprema Corte de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
Dichos requisitos se encuentran enfocados no solo en proteger el packaging y la 
configuración de los productos como ya se mencionó, también y como lo referencia 
la INTA (International Trademark Association) esa protección se extiende a la 
decoración y diseño de los establecimientos comerciales en los Estados Unidos, “La 
imagen total y apariencia global de un producto o negocio reflejada en sus 
características como tamaño, forma, color o combinación de colores, diseño de 
etiquetas, texturas, gráficos o técnicas de ventas”110 
Los elementos para que el trade dress sea objeto de protección son: a) la 
distintividad intrínseca; b) significado secundario; y c) no funcionalidad.  
 
3.4.1. Distintividad Intrínseca 
La distintividad intrínseca significa que debe ser inusual y memorable, 
conceptualmente separable del producto y que sea probable de sirvir principalmente 
como un identifciador de origen del producto111. 
La jurisprudencia norteamericana ha desarrollado este requisito a lo largo de los 
años al sentar su posición en los casos mas representativos que a continuación se 
describirán: 
 
Caso Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc 
Los hechos principales del caso Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.112 
consistieron en que Taco Cabana, una cadena de restaurantes de comidas rápidas 
mexicanas localizadas en San Antonio, Texas, tenía una apariencia 
                                                     
110International Trademark Association. Trade Dress. 
https://www.inta.org/Advocacy/Pages/TradeDress.aspx 
111 Duraco Products Inc. v Joy Plastic Enterprises Ltd., 40 F.3d 1431 (3d Cir. 1994) 
112Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana,Inc., 505 U.S. 763, 705, 112 S. Ct. 2753, 2766, 23 U.S.P.Q.2d 
1081, 1091 (1992) 
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específicamente diseñada o “trade dress”. Por otra parte, Two Pesos, otra cadena 
similar de restaurantes ubicada en Houston, Texas, abrió unos años más tarde con 
una apariencia notablemente similar. Taco Cabana demandó aTwo Pesos por 
infracción de marca registrada bajo la Lanham Act. Two Pesos presuntamente copió 
el distintivo trade dress de Taco Cabana. El juez instruyó al jurado expresando que 
el trade dress debe ser intrínsecamente distintivo y adicionalmente debió haber sido 
demostrada una distintividad adquirida por el uso. La Corte de apelaciones para el 
quinto circuito confirmó la decisión. 
Posteriormente, La Suprema Corte en su sentencia sostuvo que la decoración de 
un restaurante, disposición y apariencia en general mereció la protección del trade 
dress como “distintividad intrínseca”, sin demostrar un significado secundario.  
En esta oportunidad, la decisión no obligó que un particular test para la distintividad 
intrínseca debiera ser usado, pero no aprobó el uso del tradicional análisis de 
“espectro de distintividad” efectuado por el Tribunal de primera instancia.  
El tradicional análisis pregunta si la marca reivindicada es fantasiosa, arbitraria, 
sugestiva, descriptiva, o puramente genérica. Desafortunadamente, el espectro de 
distintividad de la marca no aplica muy bien al trade dress como si lo hace más a 
las marcas tradicionales y es particularmente difícil de aplicar las configuraciones 
de productos. Quizás, por esta razón, Two Pesos no fue interpretada o aplicada 
uniformemente entre el Distrito federal o los Tribunales de apelación, 
particularmente en relación con la configuración del producto trade dress, y la Ley 
en esta área permaneció fracturada. 
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Duraco Products, Inc. v. Joy Plastic Enterprises  
En este caso, Duraco quien es un fabricante de materas plásticas las cuales son 
usadas en jardines con forma de urna griega, demandó a Joy Plastic por 
comercializar materas con un diseño y textura similar113.  
Antes de conocer la decisión de la Corte en cuanto a la procedibilidad de la 
aplicación del conocido Abercrombie test114 en el caso citado anteriormente, 
consideramos pertinente explicar en qué consiste el Abercrombie test para una 
mayor comprensión del Seabrook test el cual será analizado más adelante.  
El Abercrombie test intenta ubicar un trade dress entre un rango de espectro desde 
categorías tales como genéricas, descriptivas, sugestivas, arbitrarias o fantasiosas, 
y si un trade dress es suficientemente sugestivo o arbitrario, en consecuencia, será 
inherentemente distintivo. 115 
En consecuencia, La Corte sostuvo que el Abercrombie test no debía aplicarse en 
el caso de trade dress que consistiera en la configuración del producto y en su lugar 
fijó tres criterios para considerar la existencia de una distintividad intrínseca de esa 
configuración: 1) el producto debe ser inusual y memorable, 2) conceptualmente 
separable del producto y 3) susceptible de servir primordialmente como indicador 
de origen del producto116. 
Finalmente, la Corte concluyó que el producto que fabricaba Duraco no era 
conceptualmente separable del producto en sí mismo considerado, así como 
tampoco los consumidores podrían asociar el producto con un origen empresarial, 
por lo tanto, al no cumplirse los tres requisitos de forma concurrencial el producto 
                                                     
113DuracoProducts, Inc. v. JoyPlasticEnterprises, Ltd., 40 F.3d 1431, 1446 (3d Cir. 1994). 
114Abercrombie fitch co. V. Hunting world, inc., (s.d.n.y. 1971). 
115GUERRERO, Manuel. El nuevo derecho de marcas, Bogotá, 2016, p.157. 
116 GUERRERO,Manuel. op.cit, p.158. 
 61 
no se encontraba revestido de la distintividad intrínseca necesaria para otorgarle la 
protección117. 
 
Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods Ltd 
El apelante en este caso fue la compañía Seabrook Foods Inc., quien es el tercer 
fabricante más grande de vegetales congelados en los Estados Unidos, se opuso al 
registro de una marca solicitada por una compañía canadiense que recibió alrededor 
del 90 por ciento de sus órdenes por teléfono. La Corte confirmó el rechazo de la 
apelación. La marca oval del fabricante cuando es vista sin la porción de la palabra 
de la marca del fabricante era decorativa pero no distintiva por sí misma. Varios 
productores de comida congelada usan un óvalo en sus marcas.  
El alto volumen de ventas por el productor bajo la marca oval con palabras no 
necesariamente indica a los compradores reconocer el óvalo por sí mismo como 
una marca. La Corte sostuvo que la confusión era improbable entre un óvalo con un 
pingüino y un óvalo con una finca118. 
En este caso la Corte aplicó el llamado Seabrook test119 para determinar la 
existencia de una distintividad intrínseca en la configuración o diseño de un producto 
el cual consistía en formular las siguientes preguntas: 
1. ¿La forma o diseño son comunes? 
2. ¿El diseño o forma del producto son únicos o inusuales en el campo particular? 
3. ¿La forma o el diseño son mero refinamiento de una comúnmente adoptada y 
bien conocida forma de decoración? 
                                                     
117 D.C. GAMBINO y W.L. BARTOW, Trade Dress: evolution, strategy and practice, Oxford, Oxford 
University Press, 2012. Citado por M. GUERRERO GAITÁN, El nuevo derecho de marcas, Bogotá, 
2016, p.158 
118Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods Ltd. 568 F.2d 1342 (C.C.P.A. 1977). 
119Ibid.,568 F.2d 1342. 
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4. ¿La forma o el diseño son capaces de crear una impresión comercial distinta de 
las palabras que la acompañan? 
El anterior test, se erigió como un importante antecedente jurisprudencial el cual fue 
posteriormente aplicado en reiteradas sentencias por parte de la Corte Suprema de 
los Estados Unidos al momento de analizar la distintividad intrínseca de un trade 
dress. Sin embargo, a pesar de que el Seabrook test es el más frecuentemente 
utilizado para determinar la distintividad intrínseca relacionada con el empaque de 
un producto, algunas Cortes continúan aplicando ciertos criterios contenidos en el 
Abercrombie test. 
 
Wal-Mart Stores v. Samara BrosInc120 
En el año 2000 la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norte América 
reexaminó el problema de la distintividad intrínseca en el trade dress, y estableció 
una regla en la cual el diseño y la configuración del producto nunca podrán merecer 
la protección mediante el trade dress con fundamento en una distintividad intrínseca. 
Adicionalmente, la Corte expuso que en el caso de Two Pesos la decoración de un 
restaurante es más parecida al empaque de un producto que, al diseño de este, por 
lo tanto, es capaz de tener distintividad intrínseca y protegible sin necesidad de 
probar una distintividad adquirida por el uso. 
En ese orden, se llegó a plantear la diferencia que existe entre el trade dress que 
protege al empaque del producto y el que protege al diseño del mismo. 
En consecuencia, la Corte adujo que, si el trade dress consiste en el empaque de 
un producto, será inherentemente distintivo, por el contrario, si el tradre dress radica 
en el diseño de un producto, solo podría ser objeto de protección en el evento en 
                                                     
120 Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc., 529 U.S. 205, 120 S. Ct. 1339, 146 L. Ed. 2d 182 
(2000) 
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que se logre demostrar la configuración de un secondary meaning es decir, probar 
la distintividad adquirida por el significado secundario. 
Finalmente, después de la decisión en el caso Wal-Mart, las Cortes han aplicado 
constantemente los dos principales test, el Seabrook test y el Abercrombie test, no 
obstante, el Seabrook test es el más comúnmente aplicado para determinar la 
distintividad intrínseca relacionada con el empaque de un producto. 
 
3.4.2. Significado secundario o distintividad adquirida por el uso 
Entiéndase este concepto secondary meaning – significado secundario- como la 
“asociación mental de un segmento sustancial de consumidores y posibles 
consumidores" entre la marca y una única fuente del producto.121 
Si la imagen comercial de un producto no es intrínsecamente distintiva, la imagen 
comercial puede adquirir carácter distintivo a través de un "significado secundario". 
El significado secundario surge cuando, en la mente del consumidor, la imagen 
comercial identifica la fuente del producto, en lugar de simplemente el producto 
mismo.122 El significado es "secundario" porque es el segundo significado adjunto a 
la imagen del producto por parte del consumidor, con el tiempo.123 Los 
consumidores no necesitan identificar el diseño o empaque del producto con la 
fuente particular del mismo, sino que deben asociar la imagen del producto con una 
fuente particular, incluso si no pueden nombrarla. En ese sentido, la Corte de 
Apelaciones de los Estados Unidos para el Sexto Circuito, sostuvo que los 
elementos de vestimenta del diseño del vehículo Hummer®, incluyendo su distintiva 
"parrilla, capó inclinado y elevado, parabrisas partido, puertas rectangulares y 
bordes cuadrados", han adquirido un carácter distintivo por el significado 
                                                     
121 Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc. , 778 F.2d 1352, 1354 (9º Cir. 198) 
122 Inwood Labs, Inc. v. Ives Labs, Inc., 456 U.S. 844, 851 n.11 (1982) 
123 McCarthy, supra at § 15:1. 
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secundario, porque los consumidores llegaron a identificar esos elementos de 
diseño con la marca Hummer®, General Motors u otros conceptos relacionados, o 
al menos reconoció el vehículo como una marca particular de un fabricante 
específico, incluso si no podían nombrarlo.124 
 
Medios de prueba para demostrar la existencia del uso secundario  
Para los trade dress que consistan en el diseño o la configuración del producto, o 
que de otro modo no sean intrínsecamente distintivos, el demandante deberá probar 
que el trade dress ha adquirido un significado secundario para los consumidores. 
Esto involucrará pruebas tales como: 1) Testimonio directo del consumidor; 2) 
encuestas de consumidores; 3) exclusividad, duración y forma de uso; 4) cantidad 
y forma de publicidad; 5) cantidad de ventas y número de consumidores; 6) 
posicionamiento en el mercado; 7) prueba de copia intencional. Ninguna prueba 
individualmente considerada es determinante, pero algunas jurisdicciones 
consideran la prueba de la copia intencional, como prueba particularmente 
determinante, y en una minoría de jurisdicciones, crea una presunción de significado 
secundario125. 
 
3.4.3. No funcionalidad 
Este requisito se incorporó por primera vez en varias disposiciones de la Ley 
Lanham en 1998, y posteriormente en 1999 se modificó la Ley, para exigir a los 
demandantes quienes pretendían hacer valer un derecho basado en un trade dress 
no registrado previamente, que demostraran su no funcionalidad.126 
                                                     
124 General Motors Corp. v. Lanard Toys, Inc., 468 F.3d 405, 416, 418 (6th Cir. 2006). 
125 Herman Miller, Inc. v. Palazzetti Imps. & Exps., Inc., 270 F.3d 298, 312 (6th Cir. 2001)  
126 15 U.S.C. § 1125(a)(3); McCarthy, supra, §§7:63, 7:72; TrafFix Devices, Inc. v. Marketing 
Displays, Inc. 532 U.S. 23, 29, 121 S. Ct. 1255, 1260, 149 L.E. 2d 164, 58 U.S.P.Q.2d 1001 (2001) 
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Para comprender este requisito es necesario remitirse a las observaciones 
generales que se hacen sobre el carácter funcional de los signos, en la Sesión del 
Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e 
Indicaciones Geográficas (SCT), celebrada en Ginebra del 7 al 11 de mayo de 2007. 
Un signo susceptible de servir como marca no se puede registrar si constituye un 
elemento funcional de los productos, es decir, si es “fundamental para el uso o el fin 
al que está destinado el producto o si afecta a su costo o a su calidad”127.  La 
doctrina de la funcionalidad fue inicialmente creada para evitar el registro de las 
formas funcionales, pero también parece revestir pertinencia en el examen de otros 
signos no tradicionales, como los colores, los sonidos o los olores.  
Con esta doctrina se pretende fomentar la competencia legítima manteniendo el 
equilibrio adecuado entre los distintos ámbitos de la propiedad intelectual, como la 
legislación en materia de patentes, la legislación sobre diseños industriales y la 
legislación sobre marcas. Se supone que vela porque se solicite la protección de los 
aspectos utilitarios del producto mediante una patente de utilidad de duración 
limitada, por ejemplo, y no mediante la posible protección ilimitada del registro de 
marca128. 
Téngase en cuenta que la funcionalidad también se basa en una “ventaja técnica 
que mejora el rendimiento o implica un método de fabricación comparativamente 
sencillo y barato”129, concepto que se correlaciona con lo expresado en el caso 
                                                     
127 TrafFix Devices Inc. v Marketing Displays Inc., 532 U.S. 23 (2001), como se indica en la 
presentación de la Delegación de los Estados Unidos de América. Citado por Organización  Mundial  
De  La  Propiedad  Intelectual. Ginebra: mayo 2007. p.7. 
 
128Tribunal Superior de Justicia de los Estados Unidos Qualitex Co. v Jacobson Products Co., Inc., 
514 U.S. 159, 164, 34 USPQ2d 1161, 1163 (1995).Citado por Organización  Mundial  De  La  
Propiedad  Intelectual. Sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños 
Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT ) Ginebra: mayo 2007. p. 7. 
129Organización  Mundial  De  La  Propiedad  Intelectual. Sesión del Comité Permanente sobre el 
Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT ) Ginebra: mayo 2007. p. 
8. 
 66 
TraffixDevices, Inc. vs. Marketing Displays, Inc (2001). En términos generales, una 
característica del producto es funcional y no puede servir como marca comercial si 
es esencial para el uso o el propósito del artículo o si afecta el costo o la calidad del 
artículo.130 
Con la intención de ejemplificar la no funcionalidad, ha de tomarse como referente 
la botella de Coca Cola Coke®, tal recipiente funciona para conservar la bebida de 
forma que sea apta para el consumo inmediato. Sin embargo, la forma de la botella 
no implica que todas las bebidas gaseosas deban ser similares para que el producto 
se conserve, visto así, otra botella puede ser redonda y aun así lograría cumplir la 
misma función, sin necesidad de agregar ni sustraer a la verdadera función de la 
botella.  
Conviene resaltar, que el aspecto de la funcionalidad del trade dress, no estaba 
contemplado en la jurisdicción norteamericana antes de octubre de 1998, como uno 
de los motivos de negación para que se realizara el registro del trade dress, 
conforme a lo que indica la Ley de Marcas Registradas, 15 USC §1052. 131 
Si la imagen comercial reivindicada está registrada a nivel federal, la carga recae 
en el demandado para probar la funcionalidad.132 La política principal que subyace 
a la regla de la no-funcionalidad es el deseo de garantizar que las características 
funcionales y las mejoras estén disponibles para todos los competidores en el 
mercado, y de administrar todas las excepciones a ese precepto a través de las 
leyes de patentes.133 No hay una regla de oro para distinguir lo funcional de lo no 
funcional; sin embargo, han surgido dos test para hacer esta determinación. 
                                                     
130Traffix devices, Inc. V. Marketing displays, Inc. - InwoodLaboratories, Inc. v. Ives Laboratories, 
Inc., 456 US 844), 850, n. 10. 
131TMEP.  Trademark Manual of ExaminingProcedure. [en linea]Octuber 2017. 1202.02 (a) (i)  
StatutoryBasisforFunctionalityRefusal.  [revisado 3 September 2015] Disponible en 
Internet: https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/ https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/Oct2012 
132 Vuitton et Fils S.A. v. J. Young Enterprises, Inc., 644 F.2d 769, (9th Cir. 1981) 
133 McCarthy, supra at § 7:64. 
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El primer test es comúnmente llamado el test tradicional y define la característica de 
un producto para que sea funcional ¨si es esencial para el uso o propósito del 
artículo o si afecta el costo o la calidad del artículo¨.134   
El segundo test o “prueba de necesidad competitiva, define una característica 
funcional como "el único uso exclusivo de lo que pondría a los competidores en una 
desventaja significativa no relacionada con la reputación".135 Cuando el diseño es 
funcional según la prueba tradicional, "no hay necesidad de seguir adelante para 
considerar si existe una necesidad competitiva para la característica".136 Si bien los 
tribunales varían su aplicación de estos test, la mayoría de los tribunales de circuitos 
utilizan una o una combinación de ambos test para determinar la falta de 
funcionalidad.137 
3.5. Alcance de la protección del trade dress  
Queda claro que el trade dress es la apariencia general de un producto. Aunque 
originalmente limitado al empaque de un producto, posteriormente incluyó el diseño 
del producto ensimismo138. Ahora, es un concepto con un alcance mucho mas 
amplio, el cual podría incluir características tales como; tamaño, forma, color, o 
combinaciones de colores, texturas, gráficas, e incluso técnicas particulares de 
ventas139. Al analizar el trade dress, los elementos de la apariencia del producto no 
                                                     
134 rafFix, supra, 532 U.S. at 32, 121 S. Ct. at 1261 (quoting Qualitex, supra, 514 U.S. at 165, 115 S. 
Ct. at 1304). 
135 Id. (quoting Qualitex, 514 U.S. at 165, 115 S. Ct. at 1304). 
136 Dippin' Dots, Inc. v. Frosty Bites Distrib., LLC, 369 F.3d 1197, 1203 (11th Cir. 2004) 
137 McCarthy § 7:69 
138 S. Kane, Trademark Law: A Practitioner's Guide 43 (1987) ("Product design as well as product 
packaging and labeling are now all referred to as trade dress."); see, e.g., LeSportsac, Inc. v. K Mart 
Corp., 754 F.2d 71, 75 (2d Cir. 1985) ("the design of a product itself may function as its packaging 
...and hence be protectable trade dress"); Ideal Toy Corp. v. Plawner Toy Mfg., 685 F.2d 78, 80 n.2 
(3d Cir. 1982) (packaging and appearance of "Rubik's Cube" considered trade dress). 
139 AmBrit, Inc. v. Kraft, Inc., 812 F.2d 1531, 1535 (1lth Cir. 1986) (quoting John Harland Co. v. Clarke 
Checks, Inc., 711 F.2d 966, 980 (11th Cir. 1983)), cert.denied,481 U.S. 1041 (1987). But see Prufrock 
Ltd. v. Lasater, 781 F.2d 129, 131-32 (8th Cir. 1986) ("method and style of doing business" excluded 
from definition of trade dress). 
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deben ser aislados ni examinados individualmente, sino que deben ser 
considerados como un todo140.  
En el siguiente capítulo, examinaremos la forma como en Colombia son protegidos 
legalmente los diferentes elementos que conforman el establecimiento de comercio, 
asimismo revisaremos cuál ha sido la posición por parte de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación 
con esta figura.  
 
3.6. Tratamiento del trade dress en Colombia 
 
 
Analizado el presente asunto desde el contenido que en materia de Propiedad 
Industrial consagra la Decisión Andina 486 de 2000, podemos afirmar con certeza 
desde el inicio de este capítulo, que el trade dress no se encuentra regulado 
específicamente por esta legislación, ni tampoco por leyes colombianas como lo 
veremos mas adelante. Por lo tanto, a continuación, explicaremos cúales han sido 
las posiciones en relación con esta figura, fijadas por las diferentes autoridades en 
la materia, como la Superintendencia de Industria y Comercio, en cabeza de sus 
respectivas Delegaturas de Propiedad Industrial, y de Asuntos Jurisdiccionales, así 
como también, del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad. 
 
 
 
 
 
                                                     
140 LeSportsac, Inc. v. K Mart Corp., 754 F.2d 71, 76 (2d Cir. 1985); Falcon Rice Mill, Inc. v. 
Community Rice Mill, Inc., 725 F.2d 336, 347 (5th Cir. 1984); Fabrica, Inc. v. El Dorado Corp., 697 
F.2d 890, 894 (9th Cir. 1983). 
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3.6.1. Concepto No. 06007139141  
 
La oficina Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio dio respuesta a 
una consulta en la cual se preguntó si era posible proteger el “trade dress” dentro 
del ámbito de la propiedad industrial, mediante un procedimiento distinto al registro 
de dicha apariencia mediante la forma de una marca mixta, figurativa o 
tridimensional. Al respecto, la entidad manifestó que las disposiciones 
contempladas en la Decisión 486 de 2000, no regulan expresamente la figura del 
“trade dress”, como tampoco de los elementos que la conforman. No obstante, 
algunos de esos elementos pueden ser considerados, y por lo tanto registrados, 
como signos distintivos o como nuevas creaciones. 
 
En el caso de los establecimientos participan como elementos del ‘trade dress’, los 
colores empleados, los elementos ornamentales, la disposición de anaqueles, los 
menús, la vestimenta de los empleados, la iluminación, los letreros del lugar, su 
arquitectura, etc. En el caso de los productos participan elementos tales como el 
tamaño y la forma de los empaques y los envases, los colores usados, el tipo de 
letras, las leyendas genéricas, y en general, la combinación de elementos que 
visualmente identifican el producto. 
 
Concluye la entidad que, del significado del ‘trade dress’ se desprende que algunos 
de los elementos que conforman la presentación externa de un producto o 
establecimiento comercial, podrían eventualmente asociarse con la figura de una 
marca (tridimensional) o de un diseño industrial, incluso, extiende su protección a 
través de los actos que constituyen competencia desleal, como lo son, confusión, 
engaño, e imitación, contemplados en la Ley 256 de 1996. 
                                                     
141 Superintendencia de Industria y Comercio. Oficina Asesora Jurídica. Concepto No. 06007139 de 
2006. Disponible en línea. 
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/publicaciones/Boletines/04abr2006.html#_ftn3. 
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3.6.2. Conceptos Nos. 7131010142 y 1047929--1-0143. 
 
En similar sentido, continuó pronunciándose la oficina jurídica de la 
Superintendencia, al emitir posteriores conceptos, en los cuales mantuvo su 
posición relacionada con la figura del trade dress, en el sentido de reafirmar que la 
Decisión 486 de 2000, no regula dicha figura ni tampoco ofrece la posibilidad de 
proteger los elementos que la conforman, por lo que podría ser eventualmente 
asociada con la figura de marca comercial o diseño industrial. 
 
3.6.3. Resolución 48328 de 10 de septiembre de 2009 
 
En esta oportunidad, la Delegatura de Propiedad Industrial, al resolver una solicitud 
de registro de marca en vía administrativa, sostuvo que la protección del trade dress 
se encuentra dentro de los supuestos del literal a) del artículo 259 de la Decisión 
486, el cual comprende los actos de competencia desleal por confusión144. 
 
Frente a los actos de competencia desleal por confusión el Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina ha establecido: 
 
“El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las 
siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal: 
 
                                                     
142 Superintendencia de Industria y Comercio. Oficina Asesora Jurídica. Concepto No. 7131010 de 
2008. http://bodegasic.sic.gov.co/j/docsrad100/07/07131010/07131010--0000200001.pdf 
143 Superintendencia de Industria y Comercio. Oficina Asesora Jurídica. Concepto No. 1047929--1-0 
de 2010. http://bodegasic.sic.gov.co/j/docsrad100/10/10047929/10047929--0000100001.pdf 
144 a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del 
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 
b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, 
los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, 
c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al 
público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo 
o la cantidad de los productos. 
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“1. No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, 
aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo 
genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. No se trata de 
establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que 
esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si 
dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el 
público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad 
industrial o comercial de un competidor. 
 
2. La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier 
medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear 
confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un 
competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, 
aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. 
 
En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como 
propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal”. 
 
A diferencia de los conceptos mencionados en líneas anteriores, en los cuales la 
entidad sostuvo una posición unificada, en el sentido de afirmar que, la protección 
del trade dress podría eventualmente ser asociada a la de una marca o diseño 
industrial, en esta resolución, se extendió la posibilidad de que el trade dress fuera 
objeto de protección a través de normas de competencia, y mas concretamente, en 
relación con los actos desleales de confusión. 
 
Encontramos acertada la posición del Tribunal Andino de Justicia, cuando sostiene 
que al hablarse de actos desleales por confusión, no es viable hacer un análisis de 
confundibilidad de los signos, toda vez que dicho estudio se fundamenta en criterios 
específicamente creados para la aplicación de normas de propiedad industrial, lo 
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que en muchas ocasiones no es fácil diferenciar ya que se tiende a confundir los 
dos sistemas, el de propiedad industrial y el de competencia. 
 
3.6.4. Team Foods Colombia S.A. y Grasas S.A.  Vs. Lloreda S.A. 
 
 
Las empresas Team Foods Colombia S.A. y Grasas S.A.145 (en adelante Team y 
Grasas), se dedican a la fabricación y comercialización del aceite de girasol que se 
distingue con la marca “Girasol”. 
 
Afirmaron que a partir del mes de marzo de 2010 la empresa Lloreda, rompiendo la 
línea evolutiva de la presentación de su aceite “Girasol Oleocali”, modificó 
sustancialmente su etiqueta reproduciendo “en forma idéntica” elementos 
esenciales de la presentación comercial o “trade dress” de “Girasoli”, tales como los 
colores, disposición de diseños y el tipo y tamaño de letras, elementos que, si bien 
la parte actora reconoció como comunes en la categoría, afirmó que fueron 
dispuestos de tal forma que generó confusión entre los consumidores. 
 
Las demandantes en sus pretensiones solicitaron que se declarara que Lloreda 
incurrió en los actos de competencia desleal contemplados en los artículos 7º, 8º, 
10º, 14º, y 15º de la Ley 256 de 1996. 
 
Lloreda mediante la contestación de la demanda, adujo que la acusación de Team 
y Grasas, lejos de comprender los elementos que conforman el trade dress de los 
productos en cuestión, se fundamenta simplemente en un estudio sesgado de las 
etiquetas de estos. Sobre el particular aseveró que la modificación en cuestión 
obedeció a una estrategia de mercado que buscaba oxigenar la marca, aspecto 
sobre el cual agregó que los únicos elementos coincidentes entre las 
presentaciones de “Girasol Oleocali” y “Girasoli”, esto es, el empleo de la palabra 
                                                     
145 Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Acción por 
Competencia Desleal. Sentencia No. 2762. 31-05-2012 
 73 
“girasol”, la inclusión de imágenes de dicha flor y las indicaciones sobre la ausencia 
de grasas “trans” y su contenido de “omega”, son comunes en la categoría de 
aceites de girasol o corresponden a características y contenidos de tales artículos. 
 
El problema jurídico sobre el cual se basó la decisión consistió en determinar si, la 
disposición de los elementos comunes de la categoría de los aceites de girasol en 
la etiqueta de “Girasol Oleocali” hecha por Lloreda fue suficiente, para generar los 
actos de competencia desleal denunciados y, en particular, el de confusión. 
 
El análisis de deslealtad de la conducta concurrencial desarrollada por la parte 
demandada fue estudiado entre otras por las siguientes consideraciones: 
 
Que la referida utilización indebida de los elementos constitutivos de la imagen 
comercial de un producto y la consecuente existencia de determinados productos 
cuya presentación al público se lleva a cabo de la misma manera, es una actuación 
idónea para generar en el mercado un riesgo de confusión entre los productos así 
identificados. 
 
Se demostró que Lloreda, con la finalidad de eliminar la diferencia simulando las 
presentaciones de Team y Grasas, ejecutó una estrategia comercial consistente, de 
un lado, en modificar de manera sustancial la etiqueta de su aceite “Girasol Oleocali” 
reproduciendo la disposición de los elementos característicos de la de “Girasoli” y 
omitiendo incluir elementos distintivos suficientes que permitieran establecer 
claramente el origen empresarial de los productos, y del otro, en comercializar aquel 
aceite ubicándolo exactamente al lado de este último, estrategia que dio lugar a que 
los consumidores adquirieran un producto bajo el convencimiento de que se trataba 
del otro (confusión directa). 
 
Para efectos de desarrollar la anterior conclusión, se tuvo en cuenta que el concepto 
de trade dress corresponde a “la suma de elementos decorativos y de presentación 
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que identifican un producto o establecimiento, que en su conjunto generan la 
existencia de una percepción por parte del consumidor al confrontarlos” (…) “tales 
como el tamaño y la forma de los empaques y los envases, los colores usados, el 
tipo de letras, las leyendas genéricas, y en general, la combinación de elementos 
que visualmente identifican al producto”(...), aspecto que resulta relevante en la 
medida en que, como emerge de la demanda y de la declaración de parte de Team 
y Grasas, la conducta que esas sociedades imputaron a Lloreda versó únicamente 
respecto de las etiquetas de los aceites que interesaban para el caso. 
 
Por ende, la eventual configuración de los actos desleales denunciados y, en 
particular, del acto de confusión, se estudió teniendo en cuenta que el único 
elemento denunciado como reproducido es la etiqueta, por lo que los demás 
elementos que conforman el trade dress de los productos en cuestión, acorde con 
el acuerdo de las partes, deberán considerarse diferentes. 
 
La entidad falló a favor de la parte demandante, teniendo en cuenta que la finalidad 
competitiva de Lloreda y su intención de captar la clientela de “Girasoli” se 
desarrollaron generando confusión directa en el mercado. Las razones finales de la 
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales sobre las cuales fundamentaron su 
decisión fueron: 
       
“La presentación de los productos en cuestión tenía semejanzas evidentes y 
determinantes de tal magnitud que, por mucho que puedan tratarse de elementos 
comunes del mercado de aceites de girasol, configuran el acto desleal referido. Las 
similitudes son las siguientes: 
 
Lloreda, apartándose radicalmente de la evolución que había desarrollado en la 
presentación de su etiqueta, que estaba basada en resaltar su reconocida marca 
“Oleocali” acompañada de tres girasoles relativamente pequeños, el mes de marzo 
de 2010 reprodujo la disposición de los elementos comunes de la categoría en la 
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forma en que los empleaba desde el 2007 “Girasoli”, para lo cual (i) presentó una 
imagen en la que incluía un solo girasol que ocupaba la parte central de la etiqueta, 
(ii) incluyó de manera destacada la expresión “girasol”, escrita en letras mayúsculas, 
con excepción de la letra “i”, utilizando un tipo de letra y unos colores muy similares 
a los empleados por Team y Grasas, y (iii) presentó los fondos de la etiqueta con 
un efecto en dégradé en una forma parecida a la del producto de aquellas 
sociedades¨. 
 
A continuación, las imágenes ilustran los elementos mencionados anteriormente: 
 
 
 
 
“En particular, debe llamarse la atención en el uso de una característica de la 
presentación de “Girasoli”, es única en ese segmento, esto es, la inclusión de la 
expresión “girasol” escrita en letras mayúsculas con la letra “i” en minúscula 
(“GiRASOL”) debido, principalmente, al idéntico efecto visual que generan las dos 
primeras letras: “Gi”.  
 
Lloreda prácticamente ocultó su reconocida marca “Oleocali”, elemento que hasta 
ese momento se empleaba como eje principal de su presentación. Esta 
circunstancia da cuenta de que, contrario a lo que afirmó Lloreda al contestar la 
demanda y en el marco de su declaración de parte, el propósito de la conducta en 
cuestión, lejos de estar dirigido a oxigenar la marca o a armonizar la presentación 
del producto con los aceites de marcas propias, consistía en procurar la captación 
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de la clientela de “Girasoli” haciendo pasar su aceite “Girasol Oleocali” por aquel 
producto, máxime si se tiene en cuenta que, en adición a la estrategia de 
reproducción de elementos característicos, Lloreda estaba determinada a ubicar su 
producto al frente del de Team y Grasas (“centímetro a centímetro”) en todos los 
canales de comercialización¨.  
 
Finalmente, la decisión de la Superintendencia fue declarar que la empresa Lloreda 
S.A. incurrió en el acto de competencia desleal de confusión, en consecuencia, 
ordenó prohibir a Lloreda la comercialización de su producto ¨Girasol Oleocali y 
condenó a pagar los perjuicios causados a las demandantes. 
 
3.6.5. Milatti Vs. Milo 
 
Uno de los casos mas recientes en el que la Dirección de Signos Distintivos fijó una 
posición en cuanto a la figura del trade dress, es el relacionado con la solicitud de 
registro de la marca MILATTI146 (Mixta) presentada por la sociedad Koba Colombia, 
para distinguir productos comprendidos en la clase 30147 de la Clasificación 
Internacional de Niza. Una vez publicada la solicitud en la gaceta de Propiedad 
Industrial, la sociedad SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, presentó oposición con 
fundamento en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y h) 
del Artículo 136 y el Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, toda vez que el signo solicitado era similar a las marcas registradas bajo la 
expresión MILO de titularidad de la opositora.  
                                                     
146 Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Signos Distintivos, Delegatura para la 
Propiedad Industrial. Expediente No. 16056940. Resolución No. 17264 del 6 de abril de 2017. 
147 Bebidas a base de chocolate. 
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Confundibilidad con las marcas MILO previamente registradas.148 
 
Al estudiar esta causal, la dirección encontró que, entre las marcas MILATTI y MILO 
¨existía una similitud desde el punto de vista visual, ya que al observarse las dos 
marcas resaltaba la coincidencia entre los dos colores, y es que ambos signos 
incorporan en el conjunto marcario la tonalidad VERDE, BLANCO y CAFÉ, lo que 
se traduce en una coincidencia de los elementos gráficos, lo cual generaba una 
confusión visual en el consumidor149. En cuanto a la marca de color150, el despacho 
precisó que el signo solicitado pretendía utilizar el mismo color dentro de su etiqueta, 
color que no resulta de uso común por los empresarios para este tipo de productos 
como los son las bebidas achocolatadas, y esta coincidencia podría incidir en que 
los consumidores pensaran que se tratara de una nueva línea de productos de la 
                                                     
148 Literal a) artículo 136 de la Decisión 486.  
No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara 
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por 
un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los 
cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 
149 Ibídem., p.17. 
150 Marca de Color: Verde Pantone 361 C  
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empresa Nestlé titular de las marcas MILO151. Por ende, la parte gráfica de los 
signos resultó ser muy sobresaliente ya que ambos incluyen la misma imagen, 
haciendo que el consumidor incurriera en un riesgo de confusión de los signos o 
que los asociara a un mismo origen empresarial152. Adicionalmente, se determinó 
que existió una relación de conexión competitiva entre los signos, ya que el signo 
solicitado MILATTI pretendía identificar los mismos productos que identificaban las 
marcas registradas MILO153. 
 
Notoriedad de la marca Milo.154 
 
Las pruebas aportadas demostraron la notoriedad de la marca MILO, ya que 
permitieron tener claridad en lo relacionado con el conocimiento de la marca, el nivel 
de inversión en publicidad y los altos ingresos que generó. El gran volumen de 
ventas e ingresos percibidos por la marca MILO y el alto despliegue publicitario 
demostró la robustez de la marca que ha sido publicitada durante varios años con 
un elemento gráfico compuesto por el color verde, blanco, rojo, amarillo y 
carmelito155. La particular presentación de la marca MILO, en lo que respecta a la 
forma de su empaque, su verde característico, el diseño de la etiqueta y la 
denominación, son el pilar y la columna vertebral de la marca MILO156, con 
                                                     
151 Ibídem., p. 21. 
152 Ibídem., p. 21. 
153 Ibídem., p. 21. 
 
154 Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486. 
No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara 
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, 
de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los 
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un 
riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un 
aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor 
comercial o publicitario” 
155 Ibidem., p. 26. 
156 Ibidem., p. 25 y 26. 
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fundamento en lo anterior, la oficina de Signos Distintivos concluyó que la marca 
MILO ameritaba la protección como trade dress. 
 
Presuntos actos de competencia desleal.157 
 
Al analizar este punto, la Dirección de Signos distintivos acogió la posición del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina relacionada con la protección de la 
figura del trade dress en los siguientes términos: 
 
“Este Tribunal constata que si bien la temática de la apariencia del producto o 
servicio, también conocido como “vestido de producto” o trade dress, no se 
encuentra regulada de manera expresa en la Decisión 486 así como en ninguna 
legislación internacional puesto que se trata de un desarrollo jurisprudencial a partir 
del Derecho de Marcas, dicha temática debe ser valorada vista su vinculación con 
la disciplina jurídica de la represión de la competencia desleal, de conformidad con 
la doctrina mayoritaria y la posición de las Oficinas Nacionales Competentes de los 
Países Miembros.”158 
 
En efecto, la SIC, ha afirmado que el vestido de producto se puede proteger 
mediante la figura de la marca comercial tridimensional, el diseño industrial o, 
inclusive, la posibilidad de interponer acciones por competencia desleal derivadas 
de actos de engaño, de confusión y de imitación. La SIC determinó que el trade 
dress se puede proteger en Colombia a través de las acciones por competencia 
desleal. Adicionalmente, manifestó que el derecho de la Competencia y el de 
Marcas, no deben considerarse legislaciones aisladas, por el contrario, se 
encuentran estrechamente relacionados. 
 
                                                     
157 Artículo 137 de la Decisión 486. “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios 
razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o 
consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. 
158 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 234-IP-2016. 
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Sostuvo entonces que, la presentación de la marca MILO, como lo es su empaque, 
sus colores, el diseño de la etiqueta, su tipo de letra y la denominación, debía ser 
considerada su protección a través del trade dress, el cual consiste en la suma de 
los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto 
(preparaciones hechas a base de malta; cacao y preparaciones y bebidas hechas a 
partir de cacao, preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate), que por su 
presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor159. 
 
Concluyó que, existieron indicios razonables que permitieron inferir que la solicitud 
de registro de la marca MILATTI tenía como propósito perpetrar, facilitar o 
consolidar un acto de competencia desleal, ya que se intentó registrar un signo 
similar a la marca MILO, para distinguir los mismos productos, en consecuencia, 
con el registro de la marca se perpetraría el acto desleal de confusión160. 
 
En las consideraciones finales, se resaltó que la decisión se fundamentó en 
determinar la existencia de indicios, lo cual no implicaba que se hubiera cometido 
un acto de competencia desleal propiamente dicho, ya que es otra autoridad, la 
competente para declarar si efectivamente se configuraron actos de competencia 
desleal. 
 
Por último, la decisión final fue, declarar fundada la oposición presentada por la 
sociedad Nestlé y, en consecuencia, negar el registro de la marca MILATTI (mixta) 
para identificar productos comprendidos en clase 30. 
 
 
 
                                                     
159 Ibidem., p. 34. 
160 Ibidem p 35. 
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3.6.6. Diseño industrial - Estación de servicio Terpel 
 
En este caso, la Organización Terpel S.A. presentó la solicitud de registro de diseño 
industrial, denominado “Estación de Servicio”161, en la clase 25-03 de la Clasificación 
Internacional de Locarno, la cual comprende, casas, garajes, y otras 
construcciones. 
 
Imagen tomada del expediente No. 15- 278001 
 
La Dirección de Nuevas Creaciones sostuvo en sus consideraciones que, la 
protección conferida al diseño industrial sólo comprendería aquellos elementos o 
características de forma y configuración descritos y representados en las figuras 
para las cuales se otorgó el registro. 
                                                     
161 Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura de Propiedad Industrial. Dirección de 
Signos Distintivos. Expediente No. 15- 278001. Resolución No. 30671 del 24 de mayo de 2016. 
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Nótese que se concede una protección muy limitada sobre el diseño industrial, ya 
que su alcance comprende únicamente lo relacionado con las características de 
forma y configuración representados en los dibujos arriba ilustrados, por 
consiguiente, no otorga una protección sobre la marca o enseña comercial que 
pudieran estar asociadas a la Estación de Servicio, así como tampoco contempla 
una protección de los demás elementos que pudieran conformar el establecimiento 
de comercio, como por ejemplo, texturas, color, o combinaciones  de colores, 
disposición de las estanterías o dispensadores de gasolina, tipos de materiales 
empleados para su construcción, por lo anterior,  consideramos que, se queda corta 
la protección de un establecimiento de comercio a través de un diseño industrial, en 
comparación con el amplio rango que podría conferir el trade dress. 
 
3.6.7. Marca tridimensional - Droguería Farmatodo 
 
En contraste a la protección otorgada a la Estación de Servicio Terpel por medio de 
un diseño industrial, encontramos que para este caso fue concedida la marca 
tridimensional162 a la fachada de la reconocida Droguería Farmatodo, para 
identificar servicios comprendidos en clase 35163 de la Clasificación Internacional de 
Niza. 
 
                                                     
162 Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura de Propiedad Industrial. Dirección de 
Signos Distintivos. Expediente No. 10-092667. Resolución No. 39606 del 27 de junio de 2012. 
163  Trabajos, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina y en 
especial servicios de ventas y venta en tránsito de mercancía seca en general, productos 
farmacéuticos, productos de tocador, perfumería, productos eléctricos, productos fotográficos, 
alimentos dietéticos, bebidas, bebidas dietéticas, productos de peluquería, productos de 
manicuristas, productos naturistas; formulación de medicamentos, asistencia al cliente. 
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Imagen tomada del expediente No. 10-092667164 
 
Es importante resaltar que, usualmente se conceden marcas tridimensionales para 
identificar envases o empaques de productos, por lo que, en este evento, se abrió 
la puerta para que se pudiera proteger el diseño de un establecimiento de comercio, 
a través de una marca tridimensional. Al igual que el diseño industrial otorgado para 
la Estación de Servicio Terpel, encontramos que el alcance de la protección 
concedida es limitado, dejando por fuera signos distintivos muy importantes como 
la denominación de la marca, la enseña comercial que identificaría al 
establecimiento de comercio en sí mismo, y los demás elementos internos que 
pudieran conformarlo tal como lo mencionamos en el caso Terpel. 
 
3.6.8.     Harinera del Valle Vs. Organización Solarte & CIA. S.C.A. 
 
La empresa Harinera del Valle S.A. titular de las marcas LA MUÑECA, presentó 
acción de nulidad ante el Consejo de Estado contra la resolución No. 0069907 de 
30 de noviembre de 2011, proferida por el Superintendente Delegado para la 
Propiedad Industrial, en la que se confirmó la Resolución No. 72805 del 24 de 
                                                     
164 Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura de Propiedad Industrial. Dirección de 
Signos Distintivos. Expediente No. 10-092667. 
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diciembre de 2010, y en la cual se concedió el registro de la marca ZONIA a favor 
de la empresa Organización Solarte & CIA. S.C.A. Posteriormente, por medio de 
providencia de 31 de marzo de 2014, el Consejo de Estado, formuló la petición de 
Interpretación Prejudicial ante el Tribunal Andino de Justicia. En esa oportunidad, el 
Tribunal manifestó que, “es importante hacer referencia en este acápite a lo 
relacionado con la apariencia del producto, conocido en otras legislaciones y en la 
doctrina como el “trade dress” figura que por cierto no está como tal contemplada 
en la Decisión 486, lo cual no le resta importancia como para que pueda ser 
incorporada y analizada como uno de los eventuales aspectos relacionados con la 
competencia desleal”165.  
 
Adicionalmente, el Tribunal dentro de la misma providencia, sostuvo que hizo 
referencia al aspecto relacionado al “trade dress” y la competencia desleal por lo 
que reiteró el análisis realizado en la Interpretación Prejudicial 234-IP-2013, análisis 
que fue ilustrado en líneas anteriores cuando expusimos el caso Milatti vs. Milo.  
 
En igual sentido mantuvo su línea de pensamiento, al citar la Interpretación 
Prejudicial 129-IP-2006, en la cual el Tribunal de Justicia, vinculó la figura de la 
apariencia del producto o “vestido de producto” al ámbito de la competencia desleal 
de la siguiente manera:  
 
“Similar criterio al que utiliza el registrador para la inscripción a registro de marcas 
tridimensionales deberá utilizarse para reconocer el derecho respecto de un diseño 
de envase utilizado en el mercado para un producto determinado, ya que no podrá 
concederse el derecho sobre un trade dress (forma o presentación de un producto 
en el mercado) en el ámbito de la competencia desleal, si este diseño no posee 
distintividad, por ser uno de forma usual. De igual manera a como se ha mencionado 
en referencia a los criterios que debe observar el registrador, en materia de 
                                                     
165 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 66-IP-2014. 
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competencia desleal es necesario, para reconocer el derecho sobre la forma o 
presentación de un producto (un envase en este caso), que éste posea una forma 
nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por 
disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si 
fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, 
estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 86 
CONCLUSIONES 
 
El origen del trade dress, se ha dado a través de un desarrollo jurisprudencial por 
las Cortes de los Estados Unidos de América. El trade dress es, la apariencia 
general de un producto que inicialmente estuvo limitado solo a su empaque, y que 
luego se extendió al diseño de producto. No solo comprende la apariencia del 
empaque de un producto, sino también, el diseño exterior e interior de un local 
comercial. Para obtener la protección derivada del trade dress, es necesario cumplir 
con los requisitos de distintividad intrínseca, distintividad adquirida por el uso y no 
funcionalidad. 
 
A lo largo de este escrito se ha mencionado que los elementos mas importantes del 
establecimiento de comercio son, las marcas, la enseña y el nombre comercial, los 
diseños industriales, empaques y envases de productos, el mobiliario, las 
instalaciones, los uniformes de empleados, y por último, el diseño exterior e interior. 
 
Respecto al diseño del establecimiento comercial, es de resaltar una importante 
distinción, ya que una cosa es el diseño del empaque y envase de un producto, el 
cual en la mayoría de casos lleva una marca sobre ellos, y otra, el diseño exterior 
de un local comercial comprendido por la arquitectura de su fachada, junto con el 
diseño interior que puede llegar a integrarse por diferentes componentes como, 
colores, formas, olores, sonidos, texturas, elementos ornamentales, la disposición 
de estanterías o vitrinas, uniformes de empleados, iluminación, letreros, entre otros. 
Lo anterior debido a que, en algunas ocasiones cuando se habla del trade dress, se 
enfatiza en la apariencia o imagen de determinados productos o empaques, dejando 
a un lado, el diseño interior y exterior del local, lo cual como ya mencionamos en 
líneas anteriores, integra elementos adicionales que también forman parte de dicho 
concepto. 
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Ahora bien, la posición de la SIC durante los últimos años ha sido sostener que, la 
figura del trade dres, no se encuentra regulada por la Decisión Andina 486, y que 
dicha protección podría ser eventualmente asociada a una marca tridimensional o 
diseño industrial, así como también, a través de normas de competencia, que 
usualmente comprenden los actos de competencia desleal de confusión e imitación. 
Encontramos acertado cuando afirma que el trade dress no es regulado por la 
Decisión Andina 486, sin embargo, no compartimos dicha posición, ya que, al no 
estar unificada, en muchas ocasiones es confusa y su aplicación es restringida, 
debido a los diferentes mecanismos legales de protección que existen para una 
misma figura. 
 
Desde el campo de las marcas, y en especial de las tridimensionales, este tipo de 
protección se encuentra restringido, toda vez que, el alcance que confieren tales 
normas solo aplicaría para empaques y envases de productos como usualmente se 
confiere en la mayoría de ocasiones, y en casos excepcionales, al diseño de la 
fachada del local comercial como sucedió con la Droguería Farmatodo, el cual fue 
protegido como marca tridimensional, por lo tanto, no comprendería los demás 
elementos que conforman un establecimiento de comercio. Si el trade dress fuese 
protegido únicamente por medio de las normas marcarias, se estaría omitiendo la 
protección sobre la apariencia estética tanto de la fachada exterior del local como el 
de su interior, aspectos que son protegidos no a través de las marcas, sino por los 
diseños industriales, toda vez que estos últimos protegen la apariencia estética de 
un producto.  
 
Consideramos que, desde la perspectiva de los diseños industriales, el alcance de 
su protección también es limitado, ya que solo cubre la apariencia estética de un 
producto. Al tratarse de un establecimiento de comercio, excluye otros elementos 
como, las marcas nominativas, mixtas, figurativas, tridimensionales, olfativas, 
táctiles, sonoras y de color. Estos tipos de signos distintivos son protegidos por las 
normas marcarias y no por las contenidas en los diseños industriales.  
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El término de protección otorgado a un diseño industrial es de 10 años no 
renovables, lo cual es un tiempo muy corto para conceder una protección sobre un 
local comercial, ya que en muchas ocasiones la inversión para su diseño y 
construcción es bastante alta, sumado a que usualmente el tiempo estimado para 
posicionarse en el mercado puede superar los 10 años, lo cual significaría que al 
cabo de que expire el tiempo de protección el diseño podría ser copiado por 
cualquier otro empresario.  
 
Ahora bien, desde la óptica de las normas de competencia, se considera desleal 
toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, 
las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno.166 Consideramos que esta 
legislación se aproxima a otorgar una protección un poco mas integral a los 
diferentes elementos que conforman un trade dress, ya que comprende las 
prestaciones mercantiles, las cuales hacen referencia no solo al origen empresarial 
de los productos, sino también, a los productos en sí mismos, además, incluye al 
establecimiento comercial, al cual están ligados sus diferentes bienes que lo 
conforman.   No obstante, cuando se trata de la defensa de los intereses de un 
empresario que tiene un local comercial, cuyo diseño exterior e interior cuenta con 
determinados elementos especiales y diferenciadores, el cual es copiado por otro 
competidor que ofrece los mismos tipos de productos y/o servicios, resulta complejo 
probar que se configuró el acto desleal de confusión, puesto que la Delegatura de 
Asuntos Jurisdiccionales, es muy estricta al analizar tanto los presupuestos167 de 
una acción de competencia desleal, así como el material probatorio aportado en ese 
tipo de procesos, dando como resultado en varios casos, la desestimación de las 
pretensiones de la demanda, por no encontrarse debidamente probados los actos 
de confusión. 
 
                                                     
166 Ley 256 de 1996. Art. 10. 
167 1. La existencia del acto desleal.  
     2. La ocurrencia de la conducta en el mercado colombiano o con efectos en el mismo.  
     3. La existencia de un fin concurrencial. 
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Consideramos que, de las tres formas de protección que podría otorgársele al trade 
dress mencionadas anteriormente, la mas adecuada sería la contemplada en las 
normas de competencia ya que estas comprenden de manera integral el conjunto 
de elementos de un local comercial, sin embargo, debido a la alta dificultad que es 
asumida por el demandante al momento de probar la existencia o comisión de un 
acto de competencia desleal en sede jurisdiccional, resulta en muchas ocasiones 
en una opción desgastante e infructuosa. 
 
Por otra parte, los costos para registrar los diferentes elementos del establecimiento 
de comercio son diferentes, ya que se tendría que solicitar registros independientes 
para cada uno de los signos distintivos o nuevas creaciones que se deseen 
proteger, lo cual haría mas oneroso el proceso, creando una barrera para su 
creador. 
 
Por todo lo anterior, es de suma importancia resaltar que, el trade dress, en nuestra 
opinión, es un concepto que ofrece una protección a un rango más amplio de 
elementos, en contraposición a lo que podría otorgar el derecho marcas, puesto que 
este último, solo comprende los signos distintivos dejando por fuera elementos 
adicionales de inmensa relevancia los cuales fueron mencionados en líneas 
anteriores, razón por la cual, consideramos insuficiente el marco normativo actual, 
toda vez que, no cubre de forma explícita el vacío legal existente.    
 
En consecuencia, es necesario e imperativo una modificación pronta, concienzuda, 
y detallada a la Decisión 486, en el sentido de incorporar una regulación unificada 
relacionada con la figura del tradress, para que de esa forma, quede establecida de 
forma integral la protección tanto de un trade dress de productos, así como también, 
la del diseño exterior e interior de un local comercial junto con todos sus elementos. 
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Finalmente, todo esto demuestra que el tema no es claro ni para la 
Superintendencia de Industria y Comercio quien es nada mas ni menos que la 
autoridad en Colombia en esta materia, ni tampoco para algunos Jueces de la 
República, determinar con certeza cuál de las tres formas de protección que ofrecen 
los diferentes regímenes, es la adecuada para aplicar a los casos en que se deba 
proteger el trade dress de un local comercial, lo anterior debido a los múltiples 
mecanismos legales a través de los cuales se pueden encontrar protecciones 
individuales. 
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